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Inleiding 
 
Misbruik van machtspositie door Samsung en Motorola? 
In de strijd om marktaandeel worden in de telecomindustrie octrooien nadrukkelijk ingezet, 
wat geregeld een gang naar de rechter betekent. Diverse aanbieders van smartphone 
apparatuur beschuldigen elkaar van inbreuk op elkaars octrooien en pogen de producten van 
de concurrent van de markt te weren. In deze zogeheten ‘smartphone wars’ heeft de Europese 
Commissie in 2014 in een tweetal zaken onderzocht of de vrije mededinging verstoord werd 
door de handhaving van octrooien die essentieel zijn voor toepassing van een technische 
standaard. Specifiek werd onderzocht of het procederen van Samsung,
1
 respectievelijk 
Motorola,
2
 op grond van dergelijke octrooien strijdig is met artikel 102 VWEU, het verbod op 
misbruik van een machtspositie. De beschikbaarheid van noodzakelijke gestandaardiseerde 
technologie voor nieuwe spelers op de markt voor smartphones zou door dergelijke  
handhaving van octrooien in het geding kunnen komen.   
In de beide onderzoeken draaide het in essentie om de vraag of een octrooihouder zijn 
standaard essentiële octrooien onverkort mag handhaven, ondanks de verplichtingen die 
volgen uit de deelname aan de standaard. Bij deze verplichtingen behoort expliciet het doen 
van een licentieaanbod onder eerlijke, redelijke en niet discriminerende voorwaarden, de 
zogeheten ‘FRAND-voorwaarden’. Bij de verplichtingen behoort echter niet expliciet dat een 
octrooihouder zich niet meer zou mogen beroepen op de verbodsrechten die een standaard 
essentieel octrooi hem verschaft.  
 
Inperking van de handhavingsrechten van octrooihouder? 
Uit de onderzoeken naar Samsung en Motorola blijkt dat de octrooihouder van een standaard 
essentieel octrooi die gebonden is een licentieaanbod te doen onder FRAND-voorwaarden, 
daarmee volgens de Europese Commissie normaalgesproken geen recht meer heeft zijn 
octrooi te handhaven door het vorderen van een inbreukverbod. De Europese Commissie stelt 
met deze lijn een balans te zoeken tussen de gerechtvaardigde belangen van octrooihouders en 
derden die een licentie willen nemen. Een derde moet zich tegen een vordering van een 
inbreukverbod met een zogeheten FRAND-verweer kunnen verdedigen. De Europese 
Commissie acht deze correctie noodzakelijk om de balans te waarborgen. 
                                                 
1
 Europese Commissie 29 april 2014, PbEU C 350, 4 oktober 2014, blz. 8 t/m 10, zaaknr. AT.39939 (Samsung). 
2
 Europese Commissie 29 april 2014, PbEU C 344, 2 oktober 2014, blz. 6 t/m 8, zaaknr. AT.39985 (Motorola). 
 2 
Een dergelijke inperking van het handhavingsrecht van de octrooihouder is behoorlijk 
uniek. Slechts onder uitzonderlijke omstandigheden werd tot dusver aangenomen dat de 
octrooihouder geen inbreukverbod meer zou mogen vorderen op mededingingsrechtelijke 
grondslag. Ook waar standaarden betrokken zijn mocht  de octrooihouder zich ten volle 
beroepen op zijn octrooirecht, zoals bijvoorbeeld volgt uit Nederlandse jurisprudentie, zie 
Philips/SK Kassetten.
3
 Alleen het Bundesgerichtshof heeft in Duitsland in de zaak 
OrangeBook Standard, aanknopingspunten geboden voor een beperking van het 
handhavingsrecht uit overwegingen van mededingingsrecht.
4
  
Om verschillen in aanpak tussen de nationale rechter en de Europese Commissie tegen 
te gaan, heeft een Duitse rechter in de zaak Huawei/ZTE prejudiciële vragen gesteld aan het 
Hof van Justitie van de EU.
5
 Hierin werd verduidelijking gevraagd over de omstandigheden 
waaronder een octrooihouder zich door zijn FRAND-toezegging niet meer ten volle kan 
beroepen op zijn handhavingsrechten. Relevante omstandigheden blijken hierbij vooral de 
opstelling van de octrooihouder en de standaardgebruiker tijdens licentieonderhandelingen. 
Achterliggend blijft de vraag of een mededingingsrechtelijke correctie het aangewezen middel 
is als een standaard essentiële octrooihouder zich niet aan zijn FRAND-verplichting houdt.  
 
Probleemstelling 
In deze scriptie wordt de rol van standaard essentiële octrooien onderzocht vanuit het 
perspectief van verschillende rechtsgebieden, waaruit moet blijken of er wel een corrigerende 
rol voor het mededingingsrecht moet zijn.  
 
Is het noodzakelijk de handhavingsmogelijkheden van standaard essentiële octrooien te 
beperken om misbruik van een machtspositie door octrooihouders te voorkomen en de 
beschikbaarheid van standaarden te waarborgen?   
 
In het eerste hoofdstuk wordt ter introductie de achtergrond van de ‘smartphone wars’ 
geschetst de rol van octrooien, standaarden en FRAND-voorwaarden daarin toegelicht. 
Daarbij wordt ingegaan op de machtspositie die octrooien en standaarden kunnen verschaffen.  
Hoofdstukken twee en drie schetsen de stand van zaken in het denken over de rol van 
FRAND-voorwaarden in standaarden. In hoofdstuk twee komt de beschikbaarheid van het 
                                                 
3
 Rechtbank Den Haag (vzr.) 17 maart 2010, zaaknrs. 316533/HA ZA 08-2522 en 316535/HA ZA 08-2524, 
IEPT20100317 (Philips/SK Kassetten). 
4
 Bundesgerichtshof 6 mei 2009, zaaknr. KZR 39/06 (OrangeBook Standard). 
5
 Landgericht Düsseldorf 21 maart 2013, zaaknr. 4b O 104/12 (Huawei/ZTE). 
 3 
FRAND-verweer in de nationale rechtspraak in met name Nederland en Duitsland aan de 
orde. In hoofdstuk drie wordt de lijn die de Europese Commissie heeft uitgezet behandeld.  
In hoofdstukken vier en vijf wordt ingegaan op de individuele instrumenten octrooien en 
standaarden. De achterliggende ratio van deze instrumenten kan meer inzicht bieden in de 
vraag waar de octrooihouder recht op heeft met zijn octrooi en waar de gebruiker van de 
standaard. In hoofdstuk zes wordt ingegaan op de licentieovereenkomst, waarin de 
verhouding tussen octrooihouder en standaard gebruiker vastgelegd behoort te worden. 
Onderzocht wordt of het onderhandelingsproces inderdaad uit balans is, zoals de Europese 
Commissie van oordeel is.    
Hoofdstuk zeven analyseert aan de hand van de zaak Huawei/ZTE of standaard 
essentiële octrooien een dusdanig andere machtspositie aan octrooihouders verschaffen dat 
handhaving van standaard essentiële octrooien op gelijke voet van niet standaard essentiële 
octrooien niet langer wenselijk is, en daarmee een FRAND-verweer beschikbaar moet zijn.
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1 Octrooien en standaarden in de telecomindustrie  
 
1.1 De ‘smartphone wars’ 
Technologische ontwikkelingen in de IT- en telecom sector hebben de samenleving de laatste 
jaren ingrijpend veranderd. In korte tijd zijn er betaalbare apparaten beschikbaar gekomen die 
zowel draagbare computer als mobiele telefoon in één zijn. De markt van ‘smartphones’ voor 
consumenten werd min of meer opengebroken met de  introductie van de iPhone door Apple 
en met het besturingssysteem voor mobiele apparaten Android van Google in 2007.
1
 Kort 
hierna ontstonden de eerste juridische geschillen, met name tussen Apple en de makers van 
Android apparaten, maar ook tussen diverse andere partijen. Deze conflicten werden in de 
media als ‘smartphone wars’ aangeduid, of ook ‘smartphone patent wars’ vanwege de 
veelvuldige inzet van octrooien in de procedures.
2
  
Een mogelijke verklaring voor de octrooiconflicten is dat Apple en Google als relatief 
nieuwe spelers, het gebruik van gestandaardiseerde technologieën voor de smartphones zeker 
moesten stellen.
3
 De bedrijven die deze technologieën ontwikkelden en de meeste octrooien in 
bezit hadden, waren de gevestigde namen in de telecomindustrie, zoals Nokia, Motorola, 
Ericsson en ook Samsung. De nieuwe spelers hadden de gevestigde orde nodig, maar  
vormden tegelijkertijd een bedreiging voor die orde. Binnen dit speelveld lagen 
mededingingsrechtelijke problemen op de loer, aangezien de gevestigde marktpartijen liever 
geen nieuwe concurrenten zagen. 
Om toegang tot de voor Android benodigde technologie te verzekeren, lijfde Google 
Motorola in tegen een recordbedrag.
4
 Google verzekerde zich met deze overname van een 
aanzienlijke octrooiportefeuille en trad feitelijk toe tot de gevestigde orde. Het dossier van de 
mededingingsautoriteiten over deze overname biedt interessante inzichten in de 
verplichtingen van octrooihouders van essentiële technologie. Zo heeft Google bij de fusie 
expliciet moeten verklaren zich aan de door Motorola aangegane toezeggingen te houden om 
licenties onder Fair, Reasonable and Non-Discriminatory voorwaarden (FRAND-
voorwaarden) aan te bieden voor de overgenomen standaard essentiële octrooien.
5
  
                                                 
1
 F. Vogelstein, ‘The day google had to start over on Android’, The Atlantic,  18 december 2013, (online 
publiek).   
2
 ‘Smartphone patent wars’, www.wikipedia.org (online, laatst bijgewerkt op 11 december 2014). 
3
 C. Arthur, ‘Apple, Samsung, Google and the smartphone patent wars - everything you need to know’, The 
Guardian 22 oktober 2012, (online publiek). 
4
 L. Dignan, 15 augustus 2011, ‘Google's $12.5 billion Motorola Mobility bet: 6 reasons why it makes sense’ 
www.zdnet.com, opgehaald op 3 november 2015.  
5
 Europese Commissie, 13 februari 2012, COMP/M. 6381 Google/Motorola Mobility, PbEU C (2012) 1068. 
 5 
Apple was aangewezen op het verkrijgen van licenties voor het gebruik van de 
benodigde standaarden. De verschillende octrooihouders dienden daarvoor aan Apple 
voorstellen te doen onder FRAND-voorwaarden. Apple verkreeg echter niet altijd eenvoudig 
een licentie. Wellicht speelde een rol dat Apple inmiddels de oorlog verklaard had aan het 
besturingssysteem Android, gebruikt door o.a. Samsung. Steve Jobs, grondlegger en CEO van 
Apple, was er van overtuigd dat Android gestolen was van Apple.
6
 Bovendien leek Samsung 
mee te willen liften op het succes van de iPhone door in het ontwerp van de Samsung 
smartphone modellen niet al te ver van het iPhone model af te wijken.  
In de diverse conflicten werden behalve Samsung en Apple nagenoeg alle grote spelers 
betrokken. Er werden een aantal malen importverboden afgekondigd en er werd voor 
recordbedragen aan schadevergoedingen toegekend. De veroordeling van 1 miljard dollar 
door Samsung te betalen aan Apple in de Verenigde Staten vormde hierin een hoogtepunt.
7
  
Sommige auteurs zagen in de patent wars het falen van het octrooisysteem.
8
 Er werd 
gepleit voor regulering van FRAND-voorwaarden,
9
 modernisering van octrooiwetgeving
10
, of 
het ingrijpen op grond van het mededingingsrecht. Anderen zagen geen reden tot ingrijpen en 
meenden dat de smartphone conflicten door de dynamiek van een snel ontwikkelende markt 
veroorzaakt werden. Zij zagen de rust terugkeren als de markt volwassen zou worden en 
partijen tot het inzicht kwamen dat de ‘patent wars’ niet te winnen zijn.11  
Inmiddels hebben Apple en Samsung aangekondigd te stoppen met alle juridische 
procedures buiten de Verenigde Staten.
12
 Er spelen echter nog diverse conflicten, waarbij de 
vraag wat FRAND-voorwaarden inhouden en de rol van het mededingingsrecht nog niet 
duidelijk is.  
 
1.2 Octrooien en machtsposities 
Een octrooi geeft de houder een uitsluitend recht het geoctrooieerde in of voor zijn bedrijf te 
vervaardigen, te gebruiken, in het verkeer te brengen of verder te verkopen, te verhuren, en zo 
voort, zie artikel 53 Rijksoctrooiwet 1995. Kort gezegd kan de octrooihouder de concurrentie 
                                                 
6
 W. Isaacson, Steve Jobs,  New York, Simon & Schuster 2011, blz. 512. 
7
 F. Müller, 24 augustus 2012, ‘Apple's billion-dollar win over Samsung is a huge breakthrough -- but it's not 
thermonuclear’, www.fosspatents.com, opgehaald op 7 november 2015. 
8
 S. Levy, ‘The Patent Problem’, 13 november 2012, www.wired.com, opgehaald op 3 november 2015. 
9
 K.U. Kühn, F.S. Morton, H. Shelanski, ‘Standard-Setting Organizations Can Help Solve the Standard-Essential 
Patents Licensing Problem’, CPI Antitrust Chronicle, maart 2013.  
10
 D. Balto, ‘Why an antitrust lawyer cares about patent reform’, 16 november 2012, www.antitrustconnect.com  
11
 R. Loyd, ‘Lemley: the case for Congressional patent reform is far weaker than it was a year ago’,  IAM 
Magazine 10 oktober 2014, (online publiek), opgehaald op 7 november 2015. 
12
 D. Wakabayashi, ‘Apple, Samsung call patent truce outside U.S.’. Wall Street Journal 5 augustus 2014, 
(online), opgehaald op 7 november 2015. 
 6 
verbieden de geoctrooieerde vinding commercieel uit te baten. De octrooihouder kan de 
rechter vragen een inbreukverbod uit te vaardigen. Dit kan betekenen dat producten niet op de 
markt gebracht mogen worden, maar ook dat bestaande producten in beslag genomen worden 
en vernietigd moeten worden.  
Het uitsluitende recht van de octrooihouder lijkt per definitie een machtspositie in te 
houden. Een machtspositie ontstaat echter pas als er daadwerkelijk een markt blijkt te zijn 
voor de uitvinding en daarbij binnen de relevante markt ook een significante positie 
ingenomen wordt. Er wordt veel uitgevonden en geoctrooieerd waaraan nauwelijks behoefte 
bestaat en uitsluiting door de octrooihouder niets te betekenen heeft. Ook geoctrooieerde 
vindingen waaraan meer behoefte bestaat, kennen niet direct een machtspositie. Voor een 
uitvinding die een gelijkwaardige alternatief biedt binnen een markt, zal de octrooihouder de 
concurrentie aan moeten gaan met de alternatieven. Een octrooi kan derhalve gezien worden 
als uitgangspositie om een machtspositie te verwerven. Of sprake is van macht moet 
vervolgens per geval worden onderzocht, wat ook het beleid is van de Europese Commissie.
13
 
Binnen het octrooisysteem is het zonneklaar dat een octrooi een stevige machtspositie 
kan impliceren, omdat deze machtspositie een belangrijke factor is in het innovatieproces dat 
het octrooisysteem beoogt te stimuleren. Simpel gesteld bevordert een octrooi innovatie 
doordat uitvindingen openbaar gemaakt worden, en na een gelimiteerde afgeschermde periode 
in het publieke domein terecht komen.
14
 Ook in de beschermde periode bevordert een octrooi 
echter innovatie. De concurrentie kan dan weliswaar niet zonder meer gebruik maken van de 
beschermde vinding, maar wordt wel geïnspireerd en kan met alternatieven komen die 
behalve anders, ook beter kunnen zijn en zo de techniek ook vooruit helpen. Het eventuele 
probleem van een machtspositie binnen een markt verdwijnt dan al snel door het beschikbaar 
komen van alternatieven. In dit laatste mechanisme schuilt een van de fundamenten van de 
werking van het octrooisysteem. Mededingingsrechtelijk ingrijpen bij machtsposities 
gebaseerd op octrooien kan de rol van het octrooi bij de bevordering van innovatie frustreren.   
Slechts in een markt die afhankelijk is van een enkele technologische doorbraak en 
alternatieven niet eenvoudig te vinden zijn, kan een machtspositie gebaseerd op een octrooi 
problematisch worden voor verdere innovatie. Zo wordt James Watt verweten dat hij met zijn 
octrooistrategie de ontwikkeling van de stoommachine jarenlang heeft opgehouden.
15
 Binnen 
het octrooirecht is hiervoor een oplossing, de dwanglicentie voor afhankelijke uitvindingen, 
                                                 
13
 Europese Commissie,  14 januari 2011, PbEU  C (2011) 11, alinea 269. 
14
 Ch. Gielen et al. Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, Deventer, Kluwer 2007, blz. 13-14. 
15
 M. Boldrin en D.K. Levine, ‘Against Intellectual Monopoly’, 2008, www.levine.sscnet.ucla.edu, hoofdstuk 1, 
opgehaald op 7 november 2015. 
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zie artikel 57 lid 4 Rijksoctrooiwet 1995. Een uitvinder van een doorontwikkeling kan via de 
rechter een licentie afdwingen om de moeder-uitvinding te mogen toepassen. Andersom krijgt 
de octrooihouder van de oorspronkelijke vinding een licentie op de doorontwikkeling.  
In de huidige telecomindustrie is er doorgaans geen sprake van een enkele doorbraak 
waar alle verdere ontwikkelingen van afhankelijk zijn. De ontwikkeling van de technologie 
wordt door veel partijen ter hand genomen, die veelal in kleine stappen progressie boeken. 
Het octrooilandschap bestaat dan ook uit honderden octrooien in handen van verschillende 
spelers.
16
 Een enkele octrooihouder verkeert niet in de positie om de technologie zelfstandig 
te exploiteren, omdat hij dan de markt niet zou bereiken. Om toch nieuwe technologie op de 
markt te krijgen, kan standaardisatie een methode zijn. 
 
1.3 Standaarden 
Een standaard is een overeenkomst over een norm over technische of kwaliteitseisen waaraan 
bestaande of toekomstige producten, productieprocessen, diensten of werkwijzen dienen te 
voldoen. Deze definitie wordt gegeven in de door de Europese Commissie uitgevaardigde 
richtsnoeren over horizontale samenwerkingsovereenkomsten.
17
 Deze richtsnoeren geven 
voorwaarden waaronder horizontale samenwerking niet bezwarend is onder het kartelverbod 
van artikel 101 VWEU. Er wordt een algemeen beoordelingskader geschetst en vervolgens 
van een aantal categorieën van overeenkomsten de voorwaarden gegeven, waaronder 
standaardisatie overeenkomsten in technologische sectoren. 
Zeer verschillende aspecten kunnen onderwerp van standaardisatie vormen, 
bijvoorbeeld kwaliteitseisen, milieuaspecten of technische specificaties van diensten of 
producten. Behalve naar inhoud verschilt ook de wijze van tot stand komen. Een standaard 
kan door overheden of door een normstellende instantie voorgeschreven worden, maar ook 
door bedrijven afgesproken worden in consortia of bij onderlinge overeenkomst.  
In de telecomindustrie worden standaarden overeengekomen om te zorgen dat een 
innovatieve technologie een markt kan veroveren. Dit wordt bereikt met technische 
voorschriften waardoor producten samen kunnen werken met andere producten die ook 
voldoen aan de standaard. Zonder standaardisatie zou iedere aanbieder eigen netwerken, 
communicatieapparatuur en andere infrastructuur moeten realiseren, wat zeer ondoelmatig is.  
                                                 
16
 ECSIP Consortium, ‘Patents and Standards: A modern framework for IPR-based standardization’, Europese 
Unie 2014, DOI: 10.2769/90861. 
17
 Europese Commissie, 14 januari 2011, PbEU  C (2011) 11, hfdstk 7, blz. 55 e.v. 
 8 
De keuze voor een standaard betekent in de telecomindustrie een keuze voor een variant 
van technologie. Waar deze technologie beschermd is in octrooien, kan dit complicaties 
meebrengen voor de beschikbaarheid van de standaard. Een houder van een octrooi waarvan 
de uitvinding essentieel is voor de standaard zou met zijn octrooi de toepassing van de 
standaard kunnen blokkeren. Deelname in de standaard vergroot dus de potentiële 
machtspositie van de octrooihouder. Daarbij komt dat als de standaard een succes wordt, deze 
standaard de markt zal domineren en het sowieso lastig is voor een nieuwe technologie om de 
markt te betreden. Met een standaard essentieel octrooi zou dus niet alleen het gebruik van de 
standaard gecontroleerd worden maar daarmee effectief ook een gehele markt.  
Als elke octrooihouder het gebruik van de standaard inderdaad eenvoudig zou kunnen 
blokkeren, zou een standaard geen effectief instrument zijn. Voor technologische 
standaardisatie worden daarom een aantal voorwaarden voorgeschreven in de richtsnoeren 
van de Europese Commissie. Eén daarvan is dat alle geïnteresseerde partijen met een 
standaard mee moeten kunnen doen. Een ander is dat voor het tot stand komen van de 
standaard alle relevante octrooien ingebracht dienen te zijn. Dit om te voorkomen dat na het 
tot stand komen van de standaard een octrooi boven water komt waarmee een partij de gehele 
standaard kan blokkeren, een probleem dat bekend staat als ‘hold-up’.18 Volgens de 
richtsnoeren dienen de standaardisatie instanties tenslotte voor te schrijven dat deelnemers aan 
een standaard, licenties onder FRAND-voorwaarden verstrekken.
19
 Dit houdt in dat de 
deelnemende partijen zich moeten committeren om onder redelijke voorwaarden aan iedere 
geïnteresseerde licenties af te geven.  
In Europa worden telecom standaarden met name vastgesteld door het instituut ETSI, 
een door de EU erkend instituut waarin overheden en bedrijven participeren. Dit instituut kent 
een eigen IP-beleid, waaraan deelnemers in de standaard zich dienen te conformeren.
20
 Een 
instituut als ETSI speelt met name een belangrijke rol bij het tot stand komen van een 
standaard. Het ligt echter buiten de bevoegdheden om na de totstandkoming van de standaard 
de naleving van de afspraken te handhaven, als dat al praktisch uitvoerbaar zou zijn. Hiertoe 
zijn deelnemers en standaard gebruikers aangewezen op overheden en rechtsprekende 
instanties. 
In de markt zijn ook relevante standaarden die niet onder auspiciën van een instantie tot 
stand zijn gekomen, maar door samenwerking van een beperkt aantal bedrijven. Een 
                                                 
18
 M.A. Lemley en C. Shapiro, ‘Patent holdup and Royalty Stacking’, Texas Law Review 2007 vol. 85, 1991. 
19
 Europese Commissie, 14 januari 2011, PbEU  C (2011) 11, alinea 285. 
20
 ETSI Rules of Procedure, Annex 6: ETSI Intellectual Property Rights Policy, 20 maart 2013, www.etsi.org, 
opgehaald op 17 april 2014. 
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dergelijke standaard zal daarbij zelf ook een marktpositie moeten veroveren in de 
concurrentie met andere standaarden, zoals bijvoorbeeld de standaarden Blu-ray en HD-DVD. 
Voor deze standaarden geldt niet direct het regime van FRAND-voorwaarden, maar ook voor 
deze standaarden mag het kartelverbod van artikel 101 VWEU niet overtreden worden. 
   
1.4 FRAND-Voorwaarden 
Een voorwaarde voor het slagen van een standaard is dat er efficiënt omgegaan wordt met het 
verstrekken van licenties voor de in de standaard betrokken octrooien. Als elke octrooihouder 
in de standaard de hoofdprijs voor een licentie zou vragen, zou de standaard onbetaalbaar 
worden voor gebruikers. Het risico bestaat dat consumenten meer geld kwijt zijn door 
licentievergoedingen dan als een enkel bedrijf de technologie ontwikkeld zou hebben. Dit 
probleem staat ook wel bekend als ‘royalty stacking’.21  
De aan de standaard deelnemende bedrijven dienen hun geoctrooieerde technologie ter 
licentiering aan te bieden onder zogeheten ‘FRAND’ voorwaarden, oftewel onder Fair, 
Reasonable and Non Discriminatory voorwaarden. Kortweg mag er onder FRAND-
voorwaarden alleen gevraagd worden om een redelijke vergoeding en moet aan iedere 
geïnteresseerde een licentie verstrekt worden. Chapatte maakt onderscheid tussen een sterke 
en een zwakke uitleg van FRAND-voorwaarden.
22
 Een zinvol onderscheid of niet,
23
 de 
standpunten maken wel duidelijk waar problemen kunnen liggen. 
In de zwakke uitleg worden FRAND-voorwaarden gezien als een aanmoediging tot 
goed gedrag die in principe vrijblijvend is. Ook onder FRAND-voorwaarden mogen licenties 
geweigerd worden en mag opgetreden worden met een inbreukverbod tegen gebruikers 
zonder licentie. Hiertegen is geen verweer op grond van misbruik van een machtspositie 
mogelijk, het zogeheten FRAND-verweer. Ook optreden van mededingingsautoriteiten is dus 
niet nodig, aangezien daarmee de positie van octrooihouders aan de onderhandelingstafel 
verzwakt wordt. Tegen een zwakke rol voor FRAND-voorwaarden kan worden aangevoerd 
dat dit de effectiviteit van FRAND teniet doet en de deur open zet voor misbruik van 
standaard essentiële octrooien.  
Een sterke uitleg van de FRAND-voorwaarden betekent dat octrooihouders in feite een 
plicht hebben licenties te verstrekken, daarin gelimiteerd zijn in de hoogte van de 
                                                 
21
 M.A. Lemley en C. Shapiro, ‘Patent holdup and Royalty Stacking’, Texas Law Review 2007 vol. 85, 1991. 
22
 P. Chapatte, ‘Frand commitments – the case for antitrust intervention’, European Competition Journal, 
augustus 2009, vol. 5, nr. 2, blz. 319-346.  
23
 D. Geradin en M. Rato, 23 december 2009, ‘Frand commitments and EC Competition Law’, SSRN: 
http://ssrn.com/abstract=1527407. 
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licentievergoeding en tenslotte geen recht hebben op het vorderen van een inbreukverbod, 
aangezien de enige relevante discussie die over de hoogte van de licentievergoeding is. Van 
de kant van de octrooihouders kan ingebracht worden dat deze uitleg een luiheid veroorzaakt 
bij de gebruikers. Deze gaan de standaard alvast toepassen omdat uiteindelijk toch wel een 
licentie verkregen wordt. De octrooihouder komt dan voor voldongen feiten te staan en komt 
in een zwakke onderhandelingspositie.   
Het systeem van FRAND-voorwaarden heeft in de praktijk aangetoond de hoogte van 
licentievergoedingen in de hand te kunnen houden.
24
  Partijen kunnen echter niet altijd 
overeenstemming bereiken over de betekenis van FRAND. Moet de rechter dan bepalen wat 
redelijk is, zoals door sommige auteurs is voorgesteld,
25
 of mag de octrooihouder zich bij het 
vastlopen van onderhandelingen alsnog beroepen op de gebruikelijke rechten die hij heeft om 
zijn octrooi te handhaven? Hiermee komt de standaardgebruiker mogelijk onder druk te staan 
om hogere licentiebedragen te accepteren. De balans tussen partijen in het 
onderhandelingsproces is derhalve een cruciale factor in de toepassing van FRAND-
voorwaarden. Aan de onderhandelingstafel zou kunnen blijken dat zonder FRAND-verweer 
octrooihouders zich te rigide opstellen. Het mededingingsrecht zou dan de balans mogelijk 
weer kunnen herstellen. Aan de andere kant zou echter kunnen blijken dat de balans doorslaat 
in de richting van gebruikers van standaarden waardoor de werking van het octrooisysteem 
onder druk komt te staan. 
 
1.5 Misbruik van een machtspositie 
Het mededingingsrecht moet zorgen voor effectieve concurrentie. Daarmee speelt het 
mededingingsrecht ook een belangrijke rol in de bevordering van innovatie. Zonder effectieve 
concurrentie ontbreken prikkels voor bedrijven om zich te vernieuwen. Een van de middelen 
om effectieve concurrentie te waarborgen is het verbod op misbruik van een machtspositie, 
geregeld in artikel 102 VWEU. Het hebben van marktmacht is in principe toegestaan, maar er 
mag geen misbruik van gemaakt worden.  
Om te bepalen of dit verbod overtreden wordt, dient eerst vastgesteld te worden of er 
sprake is van marktmacht. Hiervoor is een analyse benodigd waarin wordt vastgesteld wat de 
relevante markt is, zowel geografisch als qua producten. Betreft de markt slechts smartphones 
of  telecomapparatuur in bredere zin?  
                                                 
24
 ECSIP Consortium, ‘Patents and Standards: A modern framework for IPR-based standardization’, Europese 
Unie 2014, blz. 67, DOI: 10.2769/90861. 
25
 D.P. Kuipers en J.I. Kohlen, ‘De titanenstrijd tussen Apple en Samsung’, NtEr, december 2012, nr. 10. 
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Vervolgens kan worden vastgesteld of er sprake is van marktmacht. Een bedrijf heeft 
marktmacht als het in staat is de prijzen duurzaam te beïnvloeden zonder nadelige effecten op 
de winstgevendheid.
26
 Een belangrijke indicator van marktmacht is marktaandeel, waar echter 
standaardisatie en/of intellectuele eigendomsrechten een rol spelen, kunnen deze een 
belangrijkere indicator zijn van marktmacht. Een octrooi op zichzelf behoeft echter nog geen 
marktmacht te betekenen. Een octrooi dat essentieel is in standaard betekent echter in potentie 
wel een grotere machtspositie. 
Als eenmaal is vastgesteld dat er sprake is van marktmacht dient tenslotte vastgesteld te 
worden of de dominante partij ook misbruik maakt van zijn marktmacht. Onder misbruik 
wordt een reeks gedragingen begrepen die objectief gezien tot verstoring van concurrentie 
leiden. De gedragingen zijn zeer divers van aard, een aantal zijn benoemd in artikel 102 
VWEU. Belangrijk is het effect van de gedragingen: Hetzelfde gedrag kan van een 
onderneming met een klein marktaandeel toegelaten zijn, maar bij een grote onderneming met 
marktmacht niet. De objectieve beschouwing brengt met zich mee dat er ook 
rechtvaardigingen kunnen zijn voor gedragingen die als effect hebben dat de concurrentie 
verstoord wordt. Zo kan een octrooi een rechtvaardiging zijn voor gedrag van bedrijven dat de 
mededinging verstoort.  
Het hebben van een machtspositie betekent dus geen misbruik, maar brengt wel een 
bijzondere verantwoordelijkheid met zich mee. Logischerwijs lijkt een octrooi een extra plicht 
in te houden om zich netjes te gedragen op de markt, ware het niet dat een octrooi een 
legitimatie van het gedrag vormt. Nu een octrooi als essentieel onderdeel van een standaard 
een sterkere machtspositie met zich mee brengt, kan daarmee wel een grotere 
verantwoordelijkheid gepaard gaan en een overtreding van artikel 102 VWEU eerder begaan 
zijn voor een standaard essentieel octrooi. 
De Europese Commissie, als mededingingsrechtelijke toezichthouder, onderzocht al het 
gedrag van standaard essentiële octrooihouders Qualcom,
27
 Rambus
28
 en IPCom.
29
 Recenter 
heeft de Europese Commissie onderzoeken naar Samsung
30
 en Motorola
31
 aangegrepen om 
duidelijk te maken wat verstaan dient te worden onder de FRAND-toezegging, in een poging 
een balans te vinden tussen de beschikbaarheid van gestandaardiseerde technologie en de 
                                                 
26
 J.F. Appeldoorn en H.H.B. Vedder, Mededingingsrecht, Groningen, Europa Law Publishing 2013, p. 98. 
27
 Europese Commissie 24 november 2009,  zaaknr. AT.39247 (Qualcomm). 
28
 Europese Commissie 9 december 2009, PbEU C 30,6 februari 2010, blz. 17 t/m 18, zaaknr. AT.38636 
(Rambus). 
29
 Europese Commissie 10 december 2009, zaaknr. AT.39615 (IPCom). 
30
 Europese Commissie 29 april 2014, PbEU C 350, 4 oktober 2014, blz. 8 t/m 10, zaaknr. AT.39939 (Samsung). 
31
 Europese Commissie 29 april 2014, PbEU C 344, 2 oktober 2014, blz. 6 t/m 8, zaaknr. AT.39985 (Motorola). 
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belangen van octrooihouders. De Europese Commissie ziet daarin een duidelijke rol voor het 
mededingingsrecht om de beschikbaarheid van standaarden te waarborgen. 
In een aantal landen is er ook jurisprudentie van nationale rechters. Met name de zaak 
Orangebook Standard 
32
 in Duitsland en in Nederland Philips SK/Kassetten
33
 zijn invloedrijk, 
maar lijken niet in overeenstemming met elkaar of de lijn van de Europese Commissie. In de 
zaak Huawei/ZTE 
34
 heeft de Duitse rechter derhalve prejudiciële vragen gesteld aan het Hof 
van Justitie van de EU. Uit de antwoorden van het Hof van Justitie blijkt dat de lijn van de 
Europese Commissie in de Samsung en Motorola zaken voortgezet kan worden en een 
mededingingsrechtelijk FRAND-verweer dus ter beschikking staat aan de potentiële 
licentienemer. De vraag is echter of het FRAND-verweer wel noodzakelijk is voor de balans 
tussen octrooihouder en licentienemer. 
 
1.6 Conclusie 
In de juridische conflicten die bekend staan als de ‘smartphone wars’, draaide het vaak om 
geoctrooieerde technologie die essentieel is voor het gebruik van standaarden. Houders van 
octrooien essentieel in de standaard zouden de beschikbaarheid kunnen dwarsbomen, 
bijvoorbeeld om nieuwkomers van de markt te weren. Het systeem van FRAND-voorwaarden 
dat deze problematiek dient te ondervangen werkt niet in alle gevallen. Aan de 
onderhandelingstafel is niet altijd duidelijk wanneer voldaan is aan de FRAND-toezegging 
van de octrooihouder. Als deze vervolgens een inbreukverbod vordert kan er sprake zijn van 
misbruik van een machtspositie als hij zijn FRAND toezegging niet nakwam. De Europese 
Commissie heeft in de Samsung en Motorola zaken een lijn bepaald waarin de machtspositie 
van standaard essentiële octrooihouders aan banden gelegd wordt. Een vordering van een 
inbreukverbod zou volgens deze lijn afgeweerd moeten kunnen worden vanwege de FRAND-
toezegging van de octrooihouder. In de zaak Huawei/ZTE heeft Hof van Justitie van de EU 
geoordeeld dat onder voorwaarden dit FRAND-verweer inderdaad beschikbaar moet zijn.  
                                                 
32
 Bundesgerichtshof 6 mei 2009, zaaknr. KZR 39/06 (OrangeBook Standard). 
33
 Rechtbank Den Haag (vzr.) 17 maart 2010, zaaknrs. 316533/HA ZA 08-2522 en 316535/HA ZA 08-2524, 
IEPT20100317 (Philips/SK Kassetten). 
34
  Landgericht Düsseldorf 21 maart 2013, zaaknr. 4b O 104/12 (Huawei/ZTE). 
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2 Het FRAND-verweer voor de nationale rechter 
 
Door de FRAND-toezegging zou een octrooihouder misbruik maken van een machtspositie 
door daarna een inbreukverbod te vorderen. Met wisselend succes werd in diverse zaken voor 
nationale rechtbanken hiertegen een verweer gestoeld op het mededingingsrecht, kortweg het 
‘FRAND-verweer’. In dit hoofdstuk wordt deze jurisprudentie geanalyseerd. 
 
2.1 Duitsland: OrangeBook Standard 
In Duitsland bleek voor de eerste maal dat een FRAND-verweer tegen de vordering van een 
inbreukverbod kans van slagen kan hebben. Het Bundesgerichtshof heeft in 2009 in de zaak 
OrangeBook Standard geoordeeld dat onder voorwaarden de rechten van octrooihouders 
ingeperkt kunnen worden wegens misbruik van een machtspositie.
1
 In de zaak draaide het om 
octrooien van Philips voor CD-R en CD-RW technologie, waarvoor de inbreukmakers geen 
licentie verkregen hadden, maar ook niet gepoogd hadden een licentie te verkrijgen. De zaak 
werd OrangeBook Standard genoemd omdat de technische voorschriften van de standaard 
opgenomen waren in een boek met een oranje omslag. 
Het FRAND-verweer wordt in de uitspraak ook een ‘kartelrechtelijke dwanglicentie’ 
genoemd. Ertegen worden een aantal argumenten aangehaald. Een licentie kan slechts gelden 
vanaf het moment dat deze verkregen is. Tot die tijd gelden geen beperkingen op het 
handhavingsrecht van de octrooihouder. Ook wordt gewezen op artikel 31 van het TRIPs 
verdrag, waarin vereist wordt dat dwanglicenties door een hogere autoriteit verleend worden. 
Voor de kartelrechtelijke dwanglicentie spreekt het principe ‘dolo petit, qui petit quod statim 
redditurus est’ wat zoveel inhoudt dat iemand die iets vordert (een inbreukverbod) dat hij 
weer direct zou moeten teruggeven (als licentie op grond van de FRAND-verplichtingen) in 
strijd met de goede trouw handelt als vereist in artikel 242 Bürgerliches GesetzBuch. Dit 
laatste principe weegt volgens het Bundesgerichtshof het zwaarst, zodat het FRAND-verweer 
in beginsel mogelijk is. Wel gelden er strikte voorwaarden voor de toepassing.  
Er moet ten eerste aangetoond worden dat de octrooihouder een dominante positie heeft 
in de betreffende markt, wat inhoudt dat er geen alternatieve technologie beschikbaar is. 
Vervolgens moet de gebruiker van de technologie vooraf een redelijk voorstel gedaan hebben 
aan de octrooihouder om een licentie te verkrijgen. Als de octrooihouder het licentievoorstel 
                                                 
1
 Bundesgerichtshof 6 mei 2009, zaaknr. KZR 39/06 (OrangeBook Standard). 
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afwijst en daarbij zonder objectieve rechtvaardiging onderscheid maakt tussen verschillende 
gebruikers, is er sprake van misbruik van een machtspositie. 
Als er sprake is van misbruik van een machtspositie, betekent dit vervolgens voor de 
gebruiker geen onbeperkt gebruiksrecht. De gebruiker zal moeten anticiperen op de 
verplichtingen die een licentieovereenkomst aan hem zelf op zal leggen. Hij zal het gebruik 
van het octrooi moeten administreren en een redelijke licentievergoeding moeten afdragen, 
eventueel naar een neutraal depot of geblokkeerde bankrekening. De exacte hoogte van de 
vergoeding kan dan later nog aangepast worden, bijvoorbeeld als gevolg van een rechtsgang.  
De leer van OrangeBook Standard is dus samengevat dat het onverkort handhaven van 
octrooirechten misbruik van een machtspositie oplevert als de licentienemer een 
onvoorwaardelijk aanbod heeft gedaan om een licentie onder FRAND voorwaarden te nemen 
en vervolgens de royalties reeds is gaan betalen, of op zijn minst daarvoor zekerheid heeft 
gesteld. Hiermee wordt beoogd te voorkomen dat een licentienemer die bereid is een licentie 
te nemen, geconfronteerd wordt met een inbreukverbod alleen omdat er onenigheid is over de 
hoogte van de vergoeding. 
 
2.2 Nederland: Philips/SK Kassetten 
De eerste zaak voor de Nederlandse rechter waar een FRAND-verweer werd aangevoerd was 
Philips/SK Kassetten.
2
 In kort geding werd door de rechter vastgehouden aan de lijn dat een 
octrooihouder zijn octrooi mag handhaven en onverkort een inbreukverbod mag vorderen.  
In de zaak had SK Kassetten zonder licentie disks aangeboden en verkocht die voldeden 
aan respectievelijk de CD-R en DVD+R standaarden en daarmee inbreuk gemaakt op de 
standaard essentiële octrooirechten van Philips. SK Kassetten had hierbij geen poging gedaan 
om van Philips een licentie te verkrijgen voor de betrokken octrooien. Tegen de vordering van 
Philips verweerde SK Kassetten zich met een FRAND-verweer.  SK Kassetten stelde 
aanspraak te hebben had op een licentie onder FRAND voorwaarden en omschreef dit ook als 
een ‘kartelrechtelijke dwanglicentie’.   
De rechter stelde voorop dat zolang er nog geen licentie is, er nog geen gebruiksrecht is 
van SK Kassetten, noch een reden om Philips handhavingsrechten te ontzeggen. De rechter 
onderbouwde dit door te vergelijken met dwanglicenties. Deze ontstaan pas als een 
rechterlijke uitspraak daartoe in kracht van gewijsde is gegaan. Vervolgens wees de rechter op 
de rechtsonzekerheid die ontstaat als er een gebruiksrecht zou zijn voor de licentie tot stand 
                                                 
2
 Rechtbank Den Haag (vzr.) 17 maart 2010, zaaknrs. 316533/HA ZA 08-2522 en 316535/HA ZA 08-2524, 
IEPT20100317 (Philips/SK Kassetten). 
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komt, over de vraag onder welke voorwaarden de uitvinding mag worden toegepast. Voorts 
werd overwogen dat het aan SK Kassetten was om op het moment dat zij vermoedde een 
licentie nodig te hebben, Philips daarom te verzoeken, eventueel met inschakeling van de 
rechter voor het vorderen van een voorlopige licentie. Een laatste argument tegen inperking 
van de handhavingsrechten was dat als er mocht blijken dat een octrooihouder onterecht haar 
octrooi handhaafde, er de mogelijkheid is de schade volledig te verhalen.    
 De rechter kwam tot de slotsom dat slechts onder uitzonderlijke omstandigheden de 
octrooihouder zich niet langer meer mag beroepen op zijn octrooirechten en dat daarvan niet 
was gebleken. In de uitspraak zelf wordt reeds vermeld dat deze lijn afwijkt met die van 
OrangeBook Standard. Kern van het verschil zit in de mogelijkheden van de potentiële 
licentienemer na een eerste afwijzing van de octrooihouder. Volgens de Nederlandse rechter 
heeft de licentienemer dan nog voldoende mogelijkheden zonder een beroep te hoeven doen 
op het mededingingsrecht. Als de OrangeBook Standard voorwaarden wel toegepast waren 
zou het resultaat overigens hetzelfde zijn, aangezien SK Kassetten op geen enkele wijze 
begonnen was met het uitvoeren van een licentie die Philips volgens haar had moeten 
verstrekken.  
 
2.3 Nederland: Apple/Samsung 
De Nederlandse situatie aangaande standaarden en FRAND voorwaarden bleek vervolgens uit 
de Apple/Samsung zaken. Samsung daagde Apple in diverse landen op grond van octrooien 
essentieel voor de UMTS standaard, waaronder Nederland. In kort geding oordeelde de 
rechter op 14 oktober 2011 reeds dat Samsung zich door het vorderen van inbreukverboden 
tijdens onderhandelingen waarschijnlijk schuldig maakte aan misbruik van recht.
3
 Uit de 
uitspraak blijkt dat Apple zich ingespannen had om aan te tonen wat een redelijke vergoeding 
zou zijn, terwijl Samsung vasthield aan een algeheel hoog percentage. Apple betoogde in deze 
zaak ook dat de FRAND-toezegging van Samsung reeds een voldoende licentieaanbod betrof 
die door Apple alleen nog aanvaard behoefde te worden. Dit betoog werd verworpen, 
aangezien in een licentieovereenkomst de hoogte van de vergoeding een essentieel onderdeel 
van de overeenkomst vormt. De stelling van Samsung dat een FRAND-toezegging slechts een 
uitnodiging is om in onderhandeling te treden werd eveneens verworpen. De FRAND-
toezegging moet volgens de rechter eerder gezien worden als een verplichting tot 
onderhandelen. 
                                                 
3
 Rechtbank Den Haag (vzr.) 14 oktober 2011, IER 2012/10 (Samsung/Apple) 
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In een tussenvonnis in de aansluitende bodemprocedure werd bevestigd dat Samsung 
inderdaad geen recht had op een inbreukverbod tijdens lopende licentieonderhandelingen over 
FRAND-voorwaarden. Uiteindelijk werd geoordeeld dat Apple slechts op één van de 
ingezette octrooien wel inbreuk maakte, maar Samsung slechts aanspraak kon maken op 
schadevergoeding en niet op een verbod.
4
 
 
2.4 Nederland: LG/Sony 
Bij LG/Sony draaide het om de Blu-Ray standaard. LG had beslag laten leggen op een partij 
Playstation 3 spelcomputers met Blu-ray speler. Uit de beschikking van de rechtbank waarin 
verlof werd gegeven tot beslaglegging, blijkt dat volgens LG wel onderhandelingen tussen LG 
en Sony over een licentie onder FRAND voorwaarden zijn geweest.
5
 Deze liepen stuk omdat 
Sony eiste dat LG van haar kant licenties zou nemen op standaard essentiële octrooien voor 
andere producten, zoals televisies. Het standpunt van LG was dat licentiecontracten per 
standaard overeengekomen moeten worden.  
Korte tijd later werd in kort geding de beslaglegging opgeheven.
6
 Sony bleek een andere 
visie te hebben op de onderhandelingen en stelde dat er op geen enkel moment sprake was 
van het weigeren van een licentie. De rechter stelde vast dat de situatie zich onderscheidde 
van die van Philips/ SK Kasetten, aangezien zowel Sony als LG deel uitmaakten van de Blu-
ray standaard organisatie. Deze organisatie had in de reglementen een bepaling dat bij een 
geschil tussen leden over licenties dit geschil aan een arbiter voorgelegd diende te worden. 
Aangezien dit niet gedaan was, was er geen reden over te gaan tot het vorderen van verboden. 
De rechter merkte hierbij op dat bij een rechtsverhouding die beheerst wordt door de 
begrippen ‘fair’ en ‘reasonable’, het niet past om te dreigen met een verbod of een beslag in 
de aanloop daartoe als onderhandelingsinstrument, zie r.o.v. 4.21. Een verwijzing naar het 
mededingingsrecht was daarvoor niet nodig.  
 
2.5 Nederland: Vringo/ZTE 
In 2014 heeft de Nederlandse rechter een beslaglegging op apparatuur van ZTE wel 
toegestaan.
7
 Het beslag werd geïnitieerd door Vringo, die handelde op basis van standaard 
essentiële octrooien verworven van Nokia in 2012. In de tijd dat de octrooien nog aan Nokia 
                                                 
4
 Rechtbank Den Haag 20 juni 2012, LJN BW 8964, wel inbreuk; LJN 8958 en LJN BW9069, geen inbreuk. 
(Apple/Samsung)  
5
 Rechtbank Breda 28 februari 2011, rekestnr. 231657 KG RK  11/189. 
6
 Rechtbank Den Haag (vzr.) 10 maart 2011, zaaknr. 389067/KG ZA 11-269, (Sony/LG). 
7
 Rechtbank Den Haag (vzr.) 24 oktober 2014, zaaknr. 470109/KG ZA 14-870, IEF 14323, (ZTE/Vringo). 
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toebehoorden werd ZTE reeds van het bestaan van de octrooien op de hoogte gebracht. 
Vringo heeft na de overname van het octrooipakket een concreet voorstel gedaan aan ZTE 
voor een licentie onder FRAND-voorwaarden. Tegelijkertijd werden echter in een aantal 
landen inbreukzaken aangespannen tegen ZTE. Hierop heeft ZTE wel interesse getoond in 
een licentie, maar geen concreet tegenvoorstel gedaan. Daarbij werd niet gesteld dat het 
voorstel van Vringo niet aan FRAND-voorwaarden zou voldoen. Vervolgens heeft Vringo 
nogmaals gevraagd in onderhandeling te treden en nogmaals een concreet licentievoorstel 
gestuurd, waarop echter geen reactie kwam. 
ZTE voerde als verweer aan dat Vringo misbruik maakte van haar machtspositie omdat  
Vringo reeds inbreukzaken aanhangig had gemaakt toen licentieonderhandelingen nog in een 
vroegtijdig stadium verkeerden. De rechter verwees echter naar de uitspraak Philips/SK 
Kassetten en herhaalde dat het bestaan van een FRAND-verplichting niet betekent dat de 
octrooihouder zijn octrooi niet meer mag handhaven, of dat de inbreukmaker reeds op 
voorhand uit mag gaan van het verkrijgen van een licentie.  
In onderhavige zaak werd bovendien overwogen dat ZTE niet aangemerkt kon worden 
als bereidwillig om tot een licentieovereenkomst te komen. Het werd ZTE aangerekend dat zij 
geen tegenvoorstellen deed en in de onderhandelingen nooit gesteld had dat de voorstellen 
van Vringo niet aan de FRAND-voorwaarden voldeden. Het stond ZTE vrij om dit niet te 
doen, maar ZTE moest daarbij het risico nemen dat het octrooi gehandhaafd zou worden.  
Dat reeds inbreukzaken aanhangig waren toen licentieonderhandelingen nog gevoerd 
moesten worden, vormde in deze zaak geen reden de handhavingsmogelijkheden van de 
octrooihouder in te perken.  
 
2.6 Andere Europese landen 
Een compleet overzicht van zaken in andere landen waarin het FRAND verweer in stelling 
werd gebracht valt buiten het kader van dit overzicht. In diverse landen waren ook zaken 
tussen Apple en Samsung, waarbij het Samsung doorgaans niet lukte om inbreukverboden 
toegewezen te krijgen. Ook ZTE en Vringo troffen elkaar in meerdere landen. Een 
interessante casus van die tweestrijd speelde in het Verenigd Koninkrijk.
8
 De rechter besliste 
in deze zaak dat eerst de geldigheid en inbreukvragen aan de orde waren, voordat ingegaan 
behoefde te worden op de FRAND-toezegging. De rechter overwoog dat een partij die 
beschuldigd wordt van inbreuk op een octrooi, in principe het recht heeft om te weten of het 
                                                 
8
 High Court (Verenigd Koninkrijk) 6 juni 2013, [2013] EWHC 1591 (Pat), (Vringo v ZTE).  
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octrooi geldig is en of er wel sprake is van inbreuk. Het voorleggen van die vragen aan een 
rechtbank maakt nog niet dat deze partij niet bereid is een licentie te nemen.  
In Frankrijk kwam het FRAND-verweer behalve in Apple/Samsung slechts nog voor in 
een enkel ander geval: Ericsson tegen TCT Mobile.
9
 Er werd geoordeeld dat een 
inbreukverbod niet mogelijk is als beide partijen nog in onderhandeling zijn over een licentie. 
Als er reeds overeenstemming is over technologische en geografische strekking van de 
overeenkomst en er slechts verschil van mening bestaat over de financiële voorwaarden, biedt 
het vorderen van een inbreukverbod een niet te rechtvaardigen voordeel voor de 
octrooihouder.   
 
2.7 Conclusie 
Uit de jurisprudentie van de diverse nationale rechters blijkt zonneklaar dat een licentienemer 
zich zal moeten inspannen om een licentie te verkrijgen. Niet in onderhandeling gaan of 
aannemen dat een licentie toch wel verkregen zal worden, is als gebruiker van geoctrooieerde 
standaard technologie onvoldoende. In Orangebook Standard werd een 
mededingingsrechtelijk verweer tegen een inbreukverbod in een context van FRAND- 
voorwaarden voor het eerst mogelijk geacht voor een bereidwillige licentienemer. Hiermee 
werd beoogd standaard gebruikers te vrijwaren van inbreukverboden bij een geschil over 
louter de hoogte van de licentievergoeding. De Nederlandse rechter heeft hier in Philips/SK 
Kassetten niet aan gewild en geoordeeld dat binnen octrooirecht en overeenkomstenrecht nog 
afdoende mogelijkheden zijn om naleving van FRAND-toezeggingen af te dwingen. Hierbij 
moet wel worden opgemerkt dat in de meeste zaken voor de Nederlandse rechter niet direct 
sprake van een bereidwillige licentienemer. Toen daar wel duidelijk sprake van was, in de 
zaak Apple/Samsung, werd een inbreukverbod wel gezien als misbruik van recht.  
Ondanks de verschillen in aanpak tussen landen, blijken de resultaten van de diverse 
rechtszaken in hoge mate wel overeen te komen. Bereidwillige licentienemers worden tot op 
zekere hoogte in bescherming genomen tegen inbreukvorderingen van overijverige 
octrooihouders. 
                                                 
9
 Tribunal de Grande Instance de Paris 29 November 2013, zaaknr. 12/14922 (Ericsson v. TCT Mobile). 
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3 De lijn van de Europese Commissie 
 
3.1 Oudere onderzoeken Europese Commissie 
De Europese Commissie heeft vanaf 2008 ingezet op meer standaardisatie ter bevordering van 
innovatie.
1
 Ook over de rol van intellectueel eigendom daarin werden in 2008 de eerste 
gedachten bepaald. Uit deze periode stammen een aantal formele onderzoeken van de 
Europese Commissie naar het gedrag van octrooihouders van standaard essentiële octrooien 
en de rol van FRAND-voorwaarden daarin. 
In 2007 ging het reeds om de UMTS-standaard, toen de Europese Commissie klachten 
ontving over Qualcomm. Volgens Ericsson, Nokia, Texas Instruments, Broadcom, NEC en 
Panasonic konden de licentievoorstellen van Qualcomm niet aangemerkt worden als FRAND. 
De commissie opende een onderzoek, maar voordat de commissie tot een conclusie kon 
komen trokken de klagers in 2009 hun klachten in. Het onderzoek werd niet voortgezet.
2
  
In een tweede onderzoek ging het om Rambus, een standaard essentiële octrooihouder 
van DRAM-technologie in chips. In deze zaak kwam de Europese Commissie tot de conclusie 
dat Rambus onredelijk hoge licentietarieven hanteerde. Op 30 juli 2007 werd Rambus een 
‘statement of objections’ gezonden, waarin gesteld werd dat Rambus bij het vaststellen van de 
standaard bewust niet al haar relevante octrooien ingebracht had, een zogeheten ‘patent 
ambush’. De Commissie achtte dat hierdoor het vertrouwen in het standaardisatieproces in het 
algemeen ondergraven werd. Hierop heeft Rambus toezeggingen gedaan om voor een periode 
van vijf jaar licentievergoedingen te limiteren, bijvoorbeeld van 3,5% per eenheid tot 1,5% 
per eenheid. Deze toezeggingen werden door de Commissie voldoende geacht om de 
bezwaren weg te nemen.
3
  
Een derde zaak begon na een klacht van Nokia, waarna de Europese Commissie 
overwoog een onderzoek te openen naar IPCom. Dit bedrijf had in 2007 een 
octrooiportefeuille overgenomen van Bosch, welk bedrijf vanaf de jaren ‘80 tot circa het jaar 
2000, technologie had geoctrooieerd die voor de GSM- en UMTS-standaarden essentieel is. 
Voor het tot een officieel onderzoek kon komen, verklaarde IPCom dat zij de FRAND-
toezeggingen gedaan door Bosch bij het tot stand komen van de standaarden zou naleven. In 
een afrondende verklaring benadrukte de Europese Commissie het belang van onbeperkte 
                                                 
1
 Europese Commissie 11 maart 2008, ‘Towards an increased contribution from standardisation to innovation in 
Europe’ COM (2008) 133. 
2
 Europese Commissie 24 november 2009,  zaaknr. AT.39247 (Qualcomm), memo/09/516. 
3
 Europese Commissie 9 december 2009, PbEU C 30, 6 februari 2010, zaaknr. AT.38636 (Rambus). 
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toegang tot geoctrooieerde technologie onder FRAND-voorwaarden om de voordelige 
economische effecten van standaardisatie te waarborgen.
4
  
 Samenvattend blijkt uit deze eerste zaken dat de Europese Commissie belang hecht aan 
de vrije toegang tot geoctrooieerde technologie noodzakelijk voor standaarden. Daarbij wordt 
niet teruggedeinsd om mededingingsrechtelijk in te grijpen om er voor te zorgen dat FRAND-
voorwaarden worden nageleefd.  
De Europese Commissie heeft vervolgens een aantal algemene maatregelen genomen, 
met name door aanpassing van de richtsnoeren inzake horizontale samenwerkings-
overeenkomsten. Dit had onder andere het doel een gebrek aan transparantie bij de 
totstandkoming van standaarden weg te nemen en om discussies over welke hoogte van 
licentievergoedingen als FRAND zijn aan te merken, te verminderen.
5
 
 
3.2 Samsung 
Op 30 januari 2012 opende de Europese Commissie een onderzoek naar Samsung, waarin 
onderzocht werd of Samsung zich aan haar FRAND-toezeggingen gehouden had. Het 
onderzoek werd geopend omdat Samsung tijdens licentieonderhandelingen in een aantal 
landen met Apple, waaronder de hiervoor besproken zaken in Nederland, inbreukverboden 
gevorderd had op grond van haar octrooien essentieel voor de UMTS-standaard.
6
 Het ging om 
zaken die Samsung tegen Apple had aangespannen, waarbij wel opgemerkt wordt dat Apple 
reeds Samsung had aangeklaagd op grond van inbreuk op auteurs- model-, en octrooirechten 
die geen onderdeel uitmaken van een standaard. Zo achtte Apple de modellen van Samsung 
gekopieerd van de iPhones en iPads van Apple. 
Op 21 december 2012 zond de Europese Commissie een ‘statement of objections’ naar 
Samsung. Naar voorlopig oordeel vond de Commissie dat het optreden van Samsung de 
mededinging schaadde. Waar een potentiële licentienemer heeft laten zien bereid te zijn te 
onderhandelen over een licentie onder FRAND-voorwaarden, wordt de mededinging volgens 
de Commissie geschaad door het vorderen van inbreukverboden. Dit verstoort de 
onderhandelingen onevenredig ten gunste van de standaard essentiële octrooihouder. Het feit 
dat Samsung alle rechtszaken kort ervoor had ingetrokken volstond niet om de bezwaren te 
voorkomen. De Europese Commissie vond het wel nodig te vermelden dat een en ander 
opging voor de omstandigheden van het geval, en dat niet bedoeld was de beschikbaarheid 
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5
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6
 Europese Commissie 31 januari 2012, ‘Antitrust:Commision opens proceedings against Samsung’. 
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van inbreukverboden voor standaard essentiële octrooihouders in het algemeen in te perken. 
Zoals voor licentienemers die zich niet bereidwillig tonen. Ook hielden de bezwaren niet in 
dat de Commissie de hoogte van een redelijke licentievergoeding wilde voorschrijven.  
Samsung was het niet eens met het voorlopig oordeel van de Europese Commissie, maar 
deed wel een aantal toezeggingen om de bezwaren weg te nemen. Samsung verbond zich om 
vijf jaar lang geen inbreukverboden te vorderen tegen potentiële licentienemers die met 
Samsung in onderhandeling treden over een licentie onder FRAND-voorwaarden. Mocht bij 
deze onderhandelingen in 12 maanden nog geen licentie overeengekomen zijn, dan werd 
voorzien in een bindende vaststelling van de hoogte van de licentievergoeding door een derde 
partij, arbitrage of een rechtbank.  
De Europese Commissie achtte de toezeggingen in het besluit van 29 april 2014 
afdoende om aan de mededingingsrechtelijke problemen tegemoet te komen.
7
 Samsung kan 
nu geen inbreukverbod vorderen, waarmee een ‘veilige haven’ gecreëerd is voor potentiële 
licentienemers die bereid zijn tot het aangaan van een licentie onder FRAND-voorwaarden. 
De Europese Commissie benadrukte hierbij dat een potentiële licentienemer die niet ingaat op 
de uitnodiging van Samsung om in onderhandeling te treden volgens het kader van haar 
toezeggingen, niet per definitie aangemerkt wordt als niet bereidwillig. Afhankelijk van de 
omstandigheden van het geval zal dat afzonderlijk beschouwd moeten worden. 
 Voor gebruikers van de standaard resteert na deze zaak de vraag wanneer een 
licentienemer nu als bereidwillig aan te merken valt. Uit publieke stukken van parallelle 
Amerikaanse rechtszaken valt hierover iets meer af te leiden. Zo is bekend geworden over 
welke licentievergoedingen het ging. Samsung zou een vergoeding van 2.4% per verkocht 
product eisen van Apple. Door de veelheid van standaard essentiële octrooihouders zou dit 
echter neerkomen op een totale vergoeding voor UMTS producten van 44% per product. Een 
probleem dat ook wel ‘royalty stacking’ genoemd wordt. Ook Samsung zelf zou in een 
eerdere rechtszaak al eens aangegeven hebben een totaal aandeel van licentiekosten van 5-7% 
per product redelijk te vinden. 
Apple kwam met een tegenvoorstel dat neer zou komen op een vergoeding van 33 
dollarcent per verkocht product. Dit lijkt weer een erg laag bedrag, maar Apple kon ten tijde 
van dit bod al aanvoeren dat een aantal van de standaard essentiële octrooien van Samsung 
toch niet standaard essentieel gebleken waren volgens een Duitse rechter. Hoe dan ook een 
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enorm verschil, waardoor wel gesteld werd in commentaren dat het Samsung eigenlijk niet te 
doen was om licentiegelden, maar om het van de markt weren van Apple.
 8
 
 
3.3 Motorola 
In het onderzoek van de Europese Commissie naar Motorola, gestart in april 2012 na een 
klacht van Apple, ging het om octrooien voor de GPRS-standaard.
9
 Evenals bij Samsung ging 
het om het vorderen van een inbreukverbod op een standaard essentieel octrooi tijdens 
licentieonderhandelingen. Motorola had bij een Duitse rechtbank een inbreukverbod 
verkregen tegen Apple. Vervolgens is Motorola het verbod ook gaan handhaven, terwijl 
Apple reeds verklaard had elke FRAND-licentievergoeding te willen betalen die door een 
Duitse rechter vastgesteld zou worden. 
In mei 2013 verzond de Commissie een ‘statement of objections’ naar Motorola, 
waaruit volgde dat naar voorlopig oordeel door het gedrag van Motorola de vrije mededinging 
in gevaar kwam. Op 29 april 2014 publiceerde de Europese Commissie haar besluit in deze 
zaak, tegelijk met het besluit in de hiervoor besproken Samsung zaak. Er werd geoordeeld dat 
Motorola misbruik had gemaakt van haar machtspositie. 
Het besluit van 29 april 2014 geeft een gedetailleerde beschrijving van de gang van 
zaken tijdens de licentieonderhandelingen. Zo bleek dat Apple een zestal licentievoorstellen 
gedaan had,  die naar de leer van OrangeBook Standard voor Apple een FRAND-verweer 
beschikbaar hadden moeten maken. Na het derde voorstel van Apple oordeelde de rechter van 
het Landesgericht Mannheim op 9 december 2011 echter dat niet voldaan was aan de criteria 
van OrangeBook Standard.  Met name omdat Apple geen onvoorwaardelijke 
aansprakelijkheid accepteerde voor eerdere licentievergoedingen, en omdat Apple niet wilde 
toezeggen de geldigheid van de octrooien niet te zullen aanvechten. Motorola verkreeg een 
inbreukverbod, waarmee zij poogde diverse modellen iPhone van de markt  te halen. 
Het verzoek van Apple aan het Oberlandesgericht Karlsruhe om het inbreukverbod te 
schorsen werd op 23 januari 2012 geweigerd, omdat het volgende licentievoorstel van Apple 
(nr. 5) niet voorzag in een recht van Motorola om de licentieovereenkomst te beëindigen als 
in de toekomst Apple mocht besluiten de geldigheid van de octrooien aan te vallen. Na het 
zesde voorstel werd een schorsing van het inbreuk verbod uiteindelijk wel toegewezen. 
Vervolgens kwam een licentieovereenkomst tot stand op basis van het zesde voorstel van 
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Apple en werden in mei de inbreukverboden teruggetrokken. Gedurende een korte periode in 
februari heeft de verkoop van Apple modellen in Duitsland echter daadwerkelijk stil gelegen 
als gevolg van de inbreukverboden van Motorola. 
Volgens de licentieovereenkomst, en conform de Orangebook Standard voorwaarden, 
werden de licentiebetalingen van Apple op een geblokkeerd depot gestort, tot 
overeenstemming over de hoogte was bereikt. Motorola vorderde vervolgens een 
licentievergoeding van 2,25% van de verkopen. Na verdere discussie over wat is toegelaten 
onder de licentieovereenkomst, heeft de rechter van Mannheim op 8 november 2013 de 
rechtszaken geschorst in afwachting van het onderzoek van de Europese Commissie. 
Uit het onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat Motorola, in tegenstelling tot 
Samsung, haar  gedrag verdedigd heeft en gesteld dat er geen sprake was van misbruik van 
een machtspositie. Zo argumenteerde Motorola dat Apple in feite de grote dominante speler in 
de markt was. Deze argumentatie trof geen doel, aangezien niet het marktaandeel maar het 
standaard essentiële octrooi de sleutel is tot de machtspositie en er geen reële alternatieven 
zijn voor de GPRS standaard. Dat pas na zes licentievoorstellen een overeenkomst tot stand 
komt wijst volgens de Europese Commissie eerder op een machtspositie van Motorola dan 
van Apple. 
De Europese Commissie kwam tot de conclusie dat reeds het tweede voorstel van Apple 
voldeed om aan te nemen dat Apple bereid was een licentie te nemen. In dat tweede voorstel 
bood Apple aan de licentievergoeding onvoorwaardelijk door een rechter te laten vaststellen. 
Het vervolgens toch vorderen en handhaven van een inbreukverbod benadeelde de 
mededinging. De Europese Commissie herkende drie nadelige effecten. Ten eerste konden 
daadwerkelijk producten van Apple niet (online) verkocht worden, waarmee de keuze van 
consumenten onnodig werd ingeperkt. Ten tweede moest Apple met ongunstigere 
licentievoorwaarden genoegen nemen dan zonder het inzetten van het inbreukverbod. Ten 
derde herkende de Europese Commissie een negatief effect op standaardisatie in het 
algemeen. Wat betreft de ongunstige licentievoorwaarden viel de Europese Commissie met 
name over de ‘non termination clause’, een voorwaarde die Apple verbood om de 
overeenkomst op te zeggen of de geldigheid van de octrooien te betwisten.  
Motorola werd derhalve schuldig bevonden aan misbruik van haar machtspositie door 
een inbreukverbod te vorderen, een en ander in strijd met artikel 102 VWEU. Motorola werd 
echter niet beboet, omdat de Europese Commissie de stand van het recht binnen Europa over 
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dit punt nog te zeer verdeeld achtte.
10
 Hierbij werd specifiek verwezen naar de verschillen 
tussen OrangeBook Standard  in Duitsland en Philips/SK Kassetten in Nederland. 
 
3.4 De lijn van de Europese Commissie   
De Europese Commissie heeft zich nadrukkelijk opgeworpen als bewaker van standaardisatie 
en acht naleving van FRAND-toezeggingen daarin cruciaal. Als een potentiële licentienemer 
zich eenmaal bereid getoond heeft een licentie te willen aangaan, vormt het misbruik van een 
machtspositie als de standaard essentiële octrooihouder die gebonden is aan FRAND-
voorwaarden toch een inbreukverbod vordert. Er moet voor de bereidwillige licentienemer 
een ‘veilige haven’ zijn waarbinnen er zonder meer toegang is tot geoctrooieerde standaard 
technologie. 
Uit het Samsung onderzoek volgt dat de Europese Commissie niet vertrouwt op de 
nationale rechtsmiddelen, zoals misbruik van recht. Het enkele vorderen van een 
inbreukverbod verstoort reeds de mededinging en ondergraaft het vertrouwen in 
standaardisatie als geheel.  
In de Motorola zaak is voorts gebleken dat de Europese commissie eerder aanneemt dat 
een licentienemer bereidwillig is dan volgens de OrangeBook Standard praktijk in Duitsland 
wordt aangehouden. 
Opvallend is dat de Europese Commissie zich strikt beperkt tot de context van 
standaardisatie. Argumentatie van Samsung en Motorola dat Apple ook een significante 
machtspositie inneemt en diverse octrooizaken aanspande binnen de markt die niet aan 
standaarden gerelateerd waren, worden niet relevant geacht. Het belang van standaardisatie 
staat voorop. 
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4 Het octrooisysteem 
 
4.1 Inleiding 
Om na te gaan of de uitsluitende rechten van de octrooihouder ingeperkt zijn of dienen te 
worden door de deelname aan de standaard, wordt nader bezien welke functie deze rechten 
vervullen in het octrooisysteem. Hierbij kan een octrooi benaderd worden als een puur 
eigendomsrecht, waarbij de octrooihouder iedereen als het ware van zijn ‘terrein’ kan weren. 
Ook kan een octrooi meer utilitair gezien worden als middel om innovatie te bevorderen. 
Afhankelijk van de invalshoek zou het kunnen verschillen of inperkingen toelaatbaar zijn.
1
 
 
4.2 Octrooien als eigendomsrecht 
In een eerste benadering van het octrooisysteem wordt een octrooi nadrukkelijk beschouwd 
als een eigendomsrecht. Een eigendomsrecht op uitvindingen kan afgeleid worden uit het 
recht dat een ieder heeft op de resultaten van zijn arbeid. Deze redenatie verloopt analoog aan 
de theorie van natuurrechtfilosoof Locke, waarmee deze eigendomsrechten op goederen in het 
algemeen verklaarde.
2
 Eigendom start volgens Locke bij de verkrijging vanuit een 
onontgonnen domein, bijvoorbeeld een stuk land. De boer die dit land bewerkt moet er van op 
aan kunnen dat hij het land ten allen tijde aantreft zoals het was, om het naar wens te 
gebruiken, te ontwikkelen en er uiteindelijk de vruchten van te kunnen plukken. Om dit te 
bewerkstelligen moet de boer ongewenste indringers van het land kunnen weren, bijvoorbeeld 
door het plaatsen van een hek. Op eenzelfde wijze moet een uitvinder in staat gesteld worden 
om een gedane uitvinding te bewerken en te ontwikkelen zoals hij wenst, om er uiteindelijk 
de vruchten van te kunnen plukken.  
Een octrooi beschouwd als eigendomsrecht hoeft voor de maatschappij niet tot de 
hoogste opbrengsten te leiden. Ook als een boer niets doet met zijn land, blijft het zijn 
eigendom. Gaat hij zijn land niet ontginnen, zal hij ook niets verdienen, geen belasting betalen 
en schiet de maatschappij er niets mee op. Ook de uitvinder behoeft zijn octrooi niet te gaan 
benutten, waarmee de maatschappij niet direct iets terug ziet voor de verleende uitsluitende 
rechten. Inperking van octrooirechten omdat de opbrengsten voor de maatschappij niet hoog 
genoeg zijn, bijvoorbeeld omdat een standaard te duur wordt om toe te passen, zijn in dit 
model moeilijk voorstelbaar.   
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Wordt een octrooi gezien als een eigendomsrecht, dan is er wel een stimulerend effect 
op innovatie, vanwege het immateriële karakter van een idee als een uitvinding. Er kan wel 
sprake zijn van een identiek tweede stuk land dat een tweede eigenaar kan exploiteren, maar 
niet van een identiek tweede idee. Om mogelijk te maken dat een uitvinding effectief 
ontwikkeld kan worden, worden verdere uitvinders van dezelfde uitvinding uitgesloten, zelfs 
als zij niet op de hoogte waren. In de meeste landen wordt het octrooi toegekend aan degene 
die de octrooiaanvraag als eerste indient, het zogeheten first-to-file systeem. Dit resulteert in 
een inherente druk om octrooi aan te vragen of te publiceren en daarmee de stand van de 
techniek te verrijken, en daarmee te voorkomen dat de concurrentie uitsluitende rechten 
verkrijgt.
3
 Een inperking van de uitsluitende rechten in het kader van standaardisatie zal deze 
race naar het octrooibureau niet verminderen, aangezien de race doorgaans speelt vóór de 
vraag of een technologie essentieel wordt voor een standaard.  
 
4.3 Onteigening? 
Het recht op eigendom wordt in het EU Handvest voor de grondrechten erkend, zie artikel 17, 
waarbij volgens lid 2 intellectuele eigendom ook beschermd is. Volgens lid 1 mag slechts 
ontnomen worden in het algemeen belang, in gevallen bij wet voorzien en met billijke 
compensatie. Hieruit kan afgeleid worden dat tegenover een licentie, een inperking van de 
uitsluitende rechten van een octrooi, een vergoeding behoort.
4
 Het niet meer kunnen 
handhaven van het octrooi vanwege deelname aan de standaard zou evenzeer beschouwd 
kunnen worden als een inperking van het eigendomsrecht volgens artikel 17.   
Wordt de analogie met een stuk land nu verder gevolgd, dan kan een standaard 
essentieel octrooi vergeleken worden met een stuk land dat op een locatie ligt waar  
bijvoorbeeld een verbindingsweg aangelegd moet worden. Zonder medewerking van de 
landeigenaar zou de weg er niet kunnen komen, zonder medewerking van de octrooihouder 
kan de standaard niet toegepast worden. In een dergelijke situatie kan een landeigenaar 
gedwongen worden mee te werken, in het ultieme geval door onteigening van zijn land. De 
wettelijke basis hiervoor is in Nederland te vinden in de Onteigeningswet.
5
 Een volledige 
onteigening van de standaard essentiële octrooihouder is niet nodig. Inzichten van de 
onteigeningswet kunnen echter wel toepasbaar zijn op octrooien.  
                                                 
3
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Een eerste punt is dat de Onteigeningswet er op gericht is eerst door normale 
onderhandelingen het beoogde doel te bereiken, zie artikel 17.
6
 Pas als dat niet succesvol is, 
resteert onteigening, maar wel in een procedure die met veel waarborgen is omkleed. Het 
uitgangspunt bij standaard essentiële octrooien zou dan ook moeten zijn dat de uitsluitende 
rechten pas ingeperkt worden als er geen andere mogelijkheid is en onderhandelingen geen 
resultaat opleveren. Daarna moeten duidelijke procedures gelden om uit te maken of 
uitsluitende rechten ingeperkt mogen worden.  
Een tweede uitgangspunt is dat het algemeen belang gediend moet worden met de 
onteigening, en dat algemeen belang niet op andere wijze kan gerealiseerd kan worden. 
Aangezien standaardisatie het algemeen belang dient en het om een standaard essentieel 
octrooi gaat, lijkt er in beginsel een basis voor inbreuken op de eigendomsrechten aanwezig. 
Tijdens het standaardisatieproces kan er nog voor andere technologieën gekozen worden, 
maar als de octrooihouder zelf er aan bijgedragen heeft dat zijn octrooi essentieel wordt voor 
toepassing van de standaard, ligt het voor de hand dat de octrooihouder rekening dient te 
houden met het algemeen belang.  
Een derde uitgangspunt is dat de schadeloosstelling er op gericht is de eigenaar in een 
gelijke vermogenspositie te behouden, waarbij de waarde van land wordt bepaald op de 
waarde in het economisch verkeer, zie artikel 40b. Dit betekent dat waardestijgingen door een 
veranderde bestemming ook vergoed worden. Wordt dit principe toegepast op standaard 
essentiële octrooien, dan betekent dit dat octrooihouder bij beperkingen van zijn 
eigendomsrechten ook gecompenseerd moet worden voor de toegevoegde waarde van de 
standaard deelname. In de literatuur wordt echter als uitleg van ‘redelijk’ als onderdeel van de 
FRAND-toezegging, gesteld dat de beloning van de standaard essentiële octrooihouder 
beperkt moet zijn tot de beloning die het octrooi buiten de standaard zou opleveren.
7
 Dit 
principe behoeft dus niet algemeen te gelden, maar geldt omdat  de octrooihouder zich er aan 
verbonden heeft door de FRAND-toezegging.   
Opgemerkt moet worden dat waardering op de actuele economische waarde voor 
onteigening van land ook nogal controversieel is. Eind jaren ’70 werd door het kabinet den 
Uyl gepoogd de vergoeding te beperken tot slechts de gebruikswaarde voor de eigenaar, 
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derhalve op grond van de oude bestemming, om speculatie met grond in te dammen.
8
 Deze 
wijziging kwam er echter niet, het kabinet den Uyl viel er zelfs over.
9
 In de huidige 
onteigeningswet geldt wel een nuancering van de ‘werkelijke waarde’. Er wordt uitgegaan 
van de prijs tot stand gekomen bij ‘een onderstelde koop in het vrije commerciële verkeer 
tussen de onteigende als redelijk handelende verkoper en de onteigenaar als redelijk 
handelende koper’. Misbruik wordt hiermee voorkomen doordat de eigenaar niet de 
hoofdprijs mag vragen in de wetenschap dat de wederpartij veel grotere belangen heeft dan 
hijzelf. Speculatie met octrooien in de context van standaarden zou op vergelijkbare wijze 
beperkt kunnen worden, er is echter nergens iets vergelijkbaars geregeld als in de 
onteigeningswet.  
Beschouwd men een octrooi als eigendomsrecht, dan lijkt er weinig reden om aan te 
nemen dat het gegeven dat het octrooi standaard essentieel is, een inperking vormt van het 
octrooirecht, tenzij de octrooihouder zelf een inperking aanvaard heeft bij de deelname aan de 
standaard. 
 
4.4 Octrooien in het utilitaire model 
De utilitaire ratio achter het octrooisysteem is vastgelegd in artikel 7 van het TRIPs-verdrag 
en is ook de benadering die de Europese Commissie benadrukt.
10
 De uitsluitende rechten die 
een octrooi verschaft vormen in het utilitaire model de beloning voor het openbaren van de 
uitvinding. Er is een soort maatschappelijk contract: In ruil voor het verrijken van het 
publieke domein met een uitvinding, verkrijgt de octrooihouder uitsluitende rechten tot de 
uitvinding, zij het voor een gelimiteerd aantal jaren in een bepaald geografisch gebied.
11
 De 
maatschappij verkrijgt voordeel doordat na expiratie van het octrooi derden de uitvinding vrij 
kunnen toepassen. Ook voor verloop van de duur van het octrooi wordt innovatie al 
gestimuleerd door de openbaarmaking van de uitvinding. Een derde kan bijvoorbeeld 
voortborduren op een uitvinding of zelf met een alternatief komen, geïnspireerd door de 
eerdere uitvinder.  
In het sociaal contractsmodel zijn inperkingen van de uitsluitende rechten goed 
voorstelbaar. Als het maatschappelijk nut afwezig of te gering wordt, is er geen reden meer 
om de uitvinder te belonen. Binnen het octrooirecht zijn diverse voorbeelden te vinden van 
                                                 
8
 J.A.M.A. Sluysmans, De vitaliteit van het schadeloosstellingsrecht in onteigeningszaken,(diss. Leiden) 2011. 
9
 Parlement & Politiek, ‘Kabinetscrisis 1977:grondpolitiek’, www.parlement.com, opgehaald op 23 april 2015.  
10
 Europese Commissie, ‘Patent – an incentive for innovation’, http://ec.europa.eu/growth/industry/intellectual-
property/industrial-property/patent/index_en.htm, opgehaald op 1 mei 2015. 
11
 V. Denicolo, D. Franzoni, ‘The contract theory of patents’, International Review of Law & Economics, 2004, 
vol. 23, no. 4, blz. 365-380. 
 29 
uitzonderingen waar het maatschappelijk nut van uitsluitende rechten afwezig geacht wordt. 
Uitzonderingen gelden bijvoorbeeld jegens particulieren of wetenschappers. Een verdere 
uitzondering ingegeven door standaardisatie is in theorie zonder meer mogelijk. 
In het utilitaire model wordt vaak tegen het systeem van uitsluitende rechten 
aangevoerd, dat de octrooihouder er te gretig gebruik van kan maken en de kosten voor de 
maatschappij daarmee te hoog worden. Het risico daarop is aanwezig, in artikel 7 van het 
TRIPs verdrag is dan ook niet voor niets sprake van het zoeken naar een balans. De 
octrooihouder kan zich echter ook uit de markt prijzen, bijvoorbeeld als de behoefte aan de 
innovatie minder groot is dan gedacht. Mocht een octrooihouder zich echt uit de markt 
prijzen, dan betekent dit wel een versterkt mechanisme waardoor innovatie gestimuleerd 
wordt. De stimulans om alternatieven te bedenken wordt alleen maar groter. 
Over octrooien in de utilitaire benadering wordt ook wel gesteld dat het systeem in de 
praktijk in het geheel niet zou werken. De netto opbrengst voor de maatschappij zou negatief 
uitpakken, ongeacht de opstelling van de octrooihouder. Zie bijvoorbeeld Bessen en Meurer, 
die het octrooisysteem als een rem op innovatie beschouwen.
12
 Iedere inperking van de 
rechten van de octrooihouder is in deze laatste visie uiteraard toe te juichen. 
 
4.5 Beloning van de uitvinder 
Aan de andere kant van het sociale contract kan de vraag gesteld worden waarom de beloning 
voor de uitvinder de vorm moet hebben van uitsluitende rechten. Om openbaarmaking van 
uitvindingen te stimuleren zijn immers diverse andere beloningen te bedenken, bijvoorbeeld 
het toekennen van een subsidie of een belastingvoordeel. Eén verklaring is dat historisch 
gezien voor uitsluitende rechten gekozen werd.
13
 Een andere verklaring is dat uitsluitende 
rechten voor overheden een groot voordeel hebben, omdat deze geen direct negatieve effecten 
op de schatkist hebben, in tegenstelling tot subsidies en belastingvoordelen. Daarbij kan het 
feitelijk aan de markt overgelaten worden om te bepalen hoe een uitvinding gewaardeerd 
moet worden. Van een prachtige uitvinding waar niemand behoefte aan heeft, behoeft 
niemand uitgesloten te worden, terwijl deze waarschijnlijk wel in aanmerking zou komen 
voor een subsidie. Voor een uitvinding waaraan in een markt veel behoefte is, zullen de 
uitsluitende rechten er voor zorgen dat de beloning voor de uitvinder hoog is, zonder dat een 
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overheid zelf direct veel geld kwijt is. De potentieel onbeperkt hoge beloning maakt octrooien 
bovendien aantrekkelijk voor innovatieve ondernemers, die graag gouden bergen zien en op 
zoek gaan naar nieuwe uitvindingen.  
De beloning voor de uitvinder zou beperkt kunnen worden door aan de octrooihouder 
alleen een recht op financiële compensatie toe te kennen van iedere partij die de 
geoctrooieerde vinding toepast. Een dergelijke beperking geeft echter een praktisch probleem: 
De hoogte van die vergoeding. Bovendien is de stimulans een technisch alternatief te 
bedenken veel kleiner. Een verder nadeel is dat derden alvast de uitvinding gaan toepassen en 
het risico op het achteraf moeten betalen van een schadevergoeding incalculeren. De 
octrooihouder zal minder eenvoudig een exclusieve positie op een markt kunnen 
bewerkstelligen en minder eenvoudig een gedane investering kunnen terugverdienen.  
Als een FRAND-toezegging geïnterpreteerd dient te worden als een afstand van het 
recht op een inbreukverbod, blijft een octrooi over dat recht geeft op financiële compensatie. 
In deze situatie gelden de genoemde nadelen evenzeer. De hoogte van de schadevergoeding is 
lastig vast te stellen, en bovendien wordt calculerend gedrag in de hand gewerkt.  
Utilitair gezien lijkt er meer grond om de FRAND-toezegging als een inperking van het 
octrooirecht te beschouwen dan als een octrooi puur als een eigendomsrecht gezien wordt. 
Ongeacht de gekozen benadering vormen de uitsluitende rechten van een octrooi echter een 
essentieel aspect in de diverse mechanismen waarmee innovatie bevorderd wordt. Inperking 
daarvan zou onbedoeld innovatie kunnen remmen. 
 
4.6 Praktische problemen octrooien 
Er spelen een aantal praktische problemen die de theoretische werking van het octrooisysteem 
kunnen aantasten. Drie daarvan zijn zeker van belang bij standaardisatie.  
Een eerste probleem is de kenbaarheid van de uitvinding uit de openbaarmaking van het 
octrooi. Een octrooi is voor een niet ingewijde lastig te doorgronden met als gevolg dat een 
technisch ontwikkelaar op de werkvloer liever geen octrooiliteratuur raadpleegt. Als de 
ontwikkeling er eenmaal is zal een bedrijf een expert in de arm moeten nemen de relevante 
octrooisituatie in de markt te bepalen, in een ‘freedom to operate’ onderzoek. Dergelijke 
onderzoeken werken kostenverhogend en behoeven geen eenduidig resultaat meer op te 
leveren als er honderden octrooien in het geding zijn, zoals bij standaardisatie in de 
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telecomindustrie de regel is.
14
 Met als resultaat dat men gewoon de markt op gaat en dan wel 
ziet of er juridische problemen ontstaan.
15
  
Een tweede probleem is de uitvindingshoogte. Een bedrijf dat een uitvinding doet, zal 
om bescherming te verkrijgen als eerste octrooi aan moeten vragen om te voorkomen dat de 
concurrent eerder zal zijn. Er ontstaat een race naar het octrooibureau, die er toe leidt dat de 
uitvindingshoogte, de daadwerkelijke bijdrage aan de stand van de techniek, per octrooi 
steeds kleiner wordt, omdat voor marginale verbeteringen ook al octrooi aangevraagd wordt. 
De hoeveelheid octrooien in een markt neemt toe en een technologie wordt niet meer 
beschermd door één octrooi, maar door een pakket van tientallen of honderden octrooien, 
waarbij ook nog eens veel octrooihouders betrokken kunnen zijn. Er is een omvangrijker 
‘freedom to operate’ onderzoek nodig, de kosten lopen op en de rechtszekerheid neemt af. 
Een analyse van de ingezette octrooien in de smartphone wars, veelal in een context van 
standaardisatie, laat zien dat 75% of meer van de octrooien een beroep op de nietigheid niet 
doorstaat. En als het octrooi wel overeind blijft, is er geen sprake van inbreuk.
16
 Overigens 
zijn er ook analyses die aantonen dat octrooien voor het overgrote deel wel geldig geacht 
kunnen worden.
17
 
Bij afnemende uitvindingshoogte verschuift de aandacht van bedrijven naar het 
defensieve aspect. Bedrijven behoeven geen rekening meer te houden met octrooien vanwege 
een geboden oplossing voor een technisch probleem, maar slechts als afweer tegen dure 
juridische procedures.
 
Een effectieve bescherming tegen een aanklacht van octrooi-inbreuk 
blijkt een eigen octrooiportefeuille.
18
 Voor het opbouwen van een defensieve portefeuille telt 
slechts het aantal octrooien en veel minder de uitvindingshoogte, met als gevolg dat octrooien 
aangevraagd voor marginale verbeteringen even hard meetellen.
19
 
  Een laatste praktische probleem kan gelegen zijn in de octrooirechtspraak, die 
onbedoeld barrières kan opwerpen door bijvoorbeeld hoge kosten of onvoorspelbare 
uitspraken. Zo leidde de rechtspraak in Duitsland vanwege de OrangeBook Standard 
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uitspraak en het systeem van ‘bifurcatie’ tot een aantrekkelijk systeem voor standaard 
essentiële octrooihouders. OrangeBook Standard is prettig voor octrooihouders, omdat 
gebruikers een onvoorwaardelijk bod moeten doen, zich moeten gedragen of er al een licentie 
is en ook alvast moeten gaan betalen. Bifurcatie betekent dat afzonderlijk geprocedeerd wordt 
over de inbreukvordering en het daartegen ingebrachte verweer dat het octrooi niet geldig is.
20
 
De aanname is dat het octrooi geldig is, want het is immers verleend door een octrooi instantie 
die de aanvraag beoordeeld heeft. Er kan zodoende vlot een inbreukverbod toegewezen 
worden, terwijl de eventuele nietigheid van  het octrooi, toch geen onwaarschijnlijke uitkomst 
van een nietigheidsprocedure, pas vele maanden later uitgesproken kan worden. In de 
tussenliggende periode heeft de octrooihouder de markt wel alleen.
21
  
Ook in andere landen worden problemen in het octrooisysteem gesignaleerd veroorzaakt 
door octrooirechtspraak, bijvoorbeeld door hoge kosten van gerechtelijke procedures in de 
Verenigde Staten.
22
 Hierdoor kan het voor een derde geconfronteerd met een rechtszaak 
gebaseerd op een octrooi dat in feite niets voorstelt, voordeliger zijn te kiezen voor het betalen 
van een licentievergoeding, dan voor de hoge kosten van de rechtsgang om het octrooi te laten 
vernietigen.   
Octrooiverlenende en rechtsprekende instanties kunnen veel van de hiervoor geschetste 
problemen wegnemen. Zij kunnen waken over de toegankelijkheid van octrooikennis en de 
uitvindingshoogte en zorgen voor evenwichtige en betaalbare procedures. In het recente 
verleden is dit echter zonder twijfel in een aantal landen en periodes in onvoldoende mate 
gebeurd. Waar dergelijke problemen spelen kunnen regels aangepast worden, maar is het  
moeilijk om binnen het octrooisysteem nog bij te sturen. De octrooien met een beperkte 
toegevoegde waarde zijn immers al verleend en de rol van de octrooiverlenende instantie is 
dan uitgespeeld. Een optreden van mededingingsrechtelijke autoriteiten zou dan noodzakelijk 
kunnen worden.  
 
4.7 Samenvatting octrooi 
In zowel de eigendomsrechtelijke als de utilitaire benadering van het octrooisysteem zijn 
inperkingen van de octrooirechten voorstelbaar.  Beschouwd men een octrooi als een 
eigendom dat niet per se nuttig hoeft te worden geëxploiteerd, dan biedt de vergelijking met 
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onteigening van grond inzichten of en hoe een eigenaar in zijn uitsluitende rechten  kan 
worden beperkt. Uit de vergelijking blijkt dat als de opstelling van de landeigenaar redelijk is 
hij zich geen zorgen behoeft te maken over een inperking: hij behoudt zijn recht op 
compensatie naar de waarde van het octrooi, inclusief toegevoegde waarde van de standaard.   
In een utilitaire benadering zijn inperkingen van de uitsluitende rechten a priori zonder 
meer mogelijk. Inperkingen doen echter afbreuk aan de aantrekkelijkheid en daarmee de 
waarde van een octrooi. Een aantal innovatie stimulerende mechanismen worden door 
eventuele inperkingen verminderd. Inperkingen zullen de positie van de octrooihouder aan de 
onderhandelingstafel verzwakken, zodat de octrooihouder moeite zal hebben een zelfde 
opbrengst te genereren als zonder de standaard deelname. Zoals in het TRIPs-verdrag reeds 
aangegeven, draait het om het vinden van de balans in de verhouding met de standaard 
gebruiker.  
De balans blijkt door een aantal praktische problemen ook verstoord te kunnen raken, 
bijvoorbeeld als de geldigheid van de octrooien betwijfeld kan worden. De rol van de 
octrooiverleningsinstantie is dan al uitgespeeld, terwijl de rechtsgang weer nieuwe obstakels 
kan opleveren voor de potentiële licentienemer. In dergelijke situaties schiet het 
octrooisysteem te kort en kan een beroep op het mededingingsrecht nodig zijn om de balans te 
herstellen.
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5 Standaardisatie 
 
5.1 Inleiding 
Standaardisatie heeft evenals het octrooisysteem ook als doel innovatie te bevorderen. 
Standaardisatie is daarbij met name gericht op het bereiken van een markt voor nieuwe 
producten en technologieën. In deze paragraaf wordt het mechanisme onderzocht waardoor 
een octrooi essentieel kan worden in een standaard, waarna de octrooihouder gehouden is 
onder FRAND-voorwaarden licenties te verstrekken. Onderzocht wordt of in dit proces 
redenen te vinden zijn om de uitsluitende rechten van de octrooihouder in te perken.   
 
5.2 Soorten standaardisatie 
Standaardisatie kan verschillende vormen aannemen. Een de facto standaard komt gaandeweg 
tot stand doordat een bepaalde technologie een dusdanige marktdominantie verkrijgt dat er 
feitelijk geen alternatieven meer zijn. Voor nieuwkomers is de achterstand op de markt 
simpelweg te groot. Een de jure standaard komt tot stand doordat een instantie besluit een 
bepaalde technologie tot standaard te verheffen.
1
 De bevoegdheid hiertoe verkrijgen instanties 
bijvoorbeeld door een mandaat van de Europese Commissie. Deze instanties, ook wel 
Standard Setting Organisations of SSOs, bestaan uit een samenwerkingsverband van 
overheidsinstellingen en bedrijven, vaak ook vertegenwoordigd door brancheorganisaties, met 
brede deelname in een vakgebied.  
Een voorbeeld van een de facto standaard is de CD-technologie van Philips en Sony. 
Toen deze technologie ontwikkeld werd, was het geen voldongen feit dat de technologie tot 
standaard zou verworden, dit had evengoed met een concurrerende technologie kunnen 
gebeuren. Toen de status van standaard bereikt was, hebben de bedrijven het licentiebeleid 
moeten wijzigen. Hiertoe waren zij genoodzaakt op mededingingsrechtelijke gronden onder 
druk van de Europese Commissie.
2
 De CD-technologie is uiteindelijk ook door een officiële 
instantie (IEC) geadopteerd als standaard, en werd ook een de jure standaard.  
Bij een de jure standaard, vastgesteld door een SSO, kan een keuze voor een technologie 
aan de orde zijn. Ook komt het voor dat nog ontbrekende gedeelten ingevuld moeten worden 
voor een nieuwe standaard technisch functioneert. Een voorbeeld hiervan is UMTS, waarin 
een aantal werkgroepen van de SSO nog technische vraagstukken moesten oplossen. Voor een 
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aantal van deze oplossingen verkreeg Nokia bijvoorbeeld octrooien, die later door Vringo 
ingezet werden in o.a. het Verenigd Koninkrijk.
3
 De in de werkgroepen participerende 
bedrijven verkeren hierbij in een goede positie om octrooien te verwerven die essentieel zijn 
voor de standaard. Buiten de context van de standaardisatie deden de technische vragen zich 
mogelijk niet eens voor.  
Een complicerende factor bij standaardisatie kan de vraag zijn of een octrooi essentieel 
is voor een standaard. Essentieel houdt in dat zonder inbreuk te maken op het octrooi de 
standaard niet toegepast zou kunnen worden. Of technologie onder de beschermingsomvang 
van een octrooi valt is lang niet altijd even duidelijk, dit komt nog bovenop de onzekerheid of 
het octrooi wel terecht verleend is. Het vergt veel inspanning en kosten om voor veel 
octrooien exact de relevantie te bepalen. Dit wordt door de SSOs daarom veelal niet gedaan, 
en het wordt aan de deelnemers zelf overgelaten om een octrooi essentieel te verklaren. In een 
later stadium kan dan blijken dat een octrooi toch niet essentieel is voor de standaard.
4
  
Als snel aangenomen wordt dat de octrooihouder zijn uitsluitende rechten beperkt zijn, 
zal dit octrooihouders terughoudend maken in het aanmelden van octrooien, omdat zij het 
risico niet willen lopen ten onrechte hun rechten in te perken. Aan de andere kant zijn er 
bedrijven die graag mee willen liften met het mogelijke succes van een standaard en daarom 
graag zoveel mogelijk octrooien aanmelden als standaard essentieel. Een duidelijke inperking 
van de verbodsrechten zou dit gedrag kunnen ontmoedigen.  
 
5.3 Beloning van de standaard essentiële octrooihouder 
De verschillende soorten standaard kunnen aanleiding geven tot een andere behandeling van 
de octrooihouder. Waar het de facto standaarden betreft is het verworden tot standaard, en 
daarmee het bevorderen van innovatie, een prestatie die toegerekend kan worden aan de 
octrooihouder. Deze heeft geïnvesteerd in de technologie, niet alleen in het uitvinden maar 
ook in het vermarkten er van. Het model van het sociale contract met de maatschappij kan 
weer toegepast worden. De maatschappij is er nu, na de openbaarmaking van de uitvinding, 
ook op vooruit gegaan doordat de markt verrijkt is met de standaard. Door de nieuwe 
technologie kunnen gebruikers upstream en downstream bijvoorbeeld efficiënter werken. De 
beloning hiervoor is gelegen in de hogere inkomsten van het octrooi door de succesvolle 
standaard. Er is geen reden de uitsluitende rechten in te perken, de octrooihouder heeft recht 
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op beloning, nu ook voor het succesvol maken van de standaard. Het inperken van deze 
beloning zou bedrijven kunnen ontmoedigen zich in te spannen een standaard tot een succes 
te maken. In de bemoeienis van de Europese Commissie met de CD-technologie is dan ook 
geen hint te vinden in de richting dat de octrooihouders hun handhavingsrechten op enige 
manier inperken. Het ging er om een onbalans in de mededinging tussen verschillende 
licentienemers te herstellen.
5
 
Waar het standaarden vast gesteld door SSOs betreft, kan het bedrijf zich ingespannen 
hebben als lid van een SSO.
6
 Het eventuele succes van de standaard is echter maar voor een 
gedeelte toe te rekenen aan het deelnemende bedrijf. Het succes stamt uit het feit dat de SSO 
de standaard vaststelde. Zonder deelname van de octrooihouder, zou waarschijnlijk voor een 
andere technologie gekozen zijn en de standaard ook tot stand gekomen zijn, zij het wellicht 
in een iets andere vorm. Een bedrijf belonen met de mogelijkheid de gehele standaard te 
controleren staat dan niet in verhouding met de geleverde inspanning. De beloning voor 
bedrijven behoeft slechts groot genoeg te zijn om deelname aan de SSO in het algemeen te 
bevorderen. De octrooihouder heeft zijn vrijheid om een octrooi naar keuze te exploiteren al 
bij voorbaat prijs heeft gegeven door te gaan deelnemen aan de SSO. Er is dan gekozen voor 
een exploitatie strategie als onderdeel van een standaard, en niet voor een of ander vorm van 
exclusiviteit.
7
 Inperking van de uitsluitende rechten zou dan ook zonder meer mogelijk 
moeten zijn.  
Er wordt wel gesteld dat de beloning van de octrooihouder voor de standaard deelname 
gelijk moet zijn aan de beloning die het octrooi gehad zou hebben zonder de standaard 
deelname.
8
 In de vergelijking met een stuk land dat onteigend moet worden, is hiervoor reeds 
gezien dat dit niet vanzelfsprekend is. Vergoeden van de economische waarde is echter 
evenzeer een mogelijkheid. Toegepast op de standaard kan de toegevoegde waarde van de 
standaard dan gewoon voor de octrooihouder zijn. Er is bovendien nog het praktische 
probleem hoe de waarde van het octrooi zonder standaard te bepalen. Een vergelijking met 
een octrooi dat  toegepast wordt naast een standaard is meestal niet mogelijk, aangezien de 
standaard nu eenmaal de markt bepaald.
9
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Had het bedrijf geen relevant octrooi kunnen verkrijgen zonder deelname aan de SSO, 
bijvoorbeeld omdat de uitvinding in een werkgroep gedaan werd, dan past het niet dat de 
beloning daarvoor kan zijn dat de standaard als geheel gecontroleerd kan worden. Had een 
ander bedrijf in de werkgroep deelgenomen, dan was er ook een oplossing gekomen. 
Inperking van de uitsluitende rechten is voor dergelijke octrooihouders zonder meer te 
verantwoorden. 
Door Soboleva en Wu is er op gewezen dat het nadelige effecten kan hebben om de 
uitsluitende rechten van octrooihouders van de facto standaarden niet in te perken, als dat wel 
zou gebeuren voor de jure standaarden.
10
 Octrooihouders zouden in een dergelijke situatie 
gestimuleerd worden om te pogen een technologie zelf, of met een beperkt aantal bedrijven in 
een samenwerkingsverband, tot de facto standaard te ontwikkelen. De effectiviteit, 
transparantie en efficiëntie die bereikt kan worden door een standaard met een zo breed 
mogelijk panel in het kader van een SSO te ontwikkelen gaat dan verloren. Het moet voor 
bedrijven aantrekkelijk blijven om deel te nemen in een SSO, tegen Soboleva en Wu is echter 
op te merken dat een bedrijf met een nieuwe technologie daarvoor niet per definitie een 
keuzemoment heeft om een technologie zelf te ontwikkelen tot de facto standaard, dan wel 
aan te melden bij een SSO. De ontstaansgeschiedenis van een standaard is daarmee een factor 
waar wel rekening mee gehouden moet worden bij de vraag of de rechten van de 
octrooihouder ingeperkt dienen te worden.  
 
5.4 Het doel van de FRAND-toezegging 
Standaardisatie via SSOs kent een aantal praktische problemen en zorgt bovendien voor 
mogelijkheden tot misbruik. SSOs proberen deze problemen te voorkomen met een IP-beleid 
waaraan de deelnemers zich moeten committeren. De aard van de problemen in samenhang 
met het IP-beleid kan aangeven of de uitsluitende rechten reeds door de SSO, in het bijzonder 
het IP-beleid, ingeperkt zijn. 
Volgens de Europese Commissie spelen met name de volgende problemen:
11
 
1. Beschikbaarheid informatie. Technologische informatie moet beschikbaar zijn bij het 
vaststellen van de standaard, zodat de best mogelijke keuze gemaakt kan worden voor de 
standaard.  
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2. Beschikbaarheid van licenties. Er mag niet per ongeluk technologie in de standaard 
opgenomen worden waarvoor de octrooihouder in het geheel niet bereid is licenties te 
verstrekken.   
3. Patent holdup. De situatie waarin een octrooihouder als de standaard eenmaal functioneert 
en gebruikers in de standaard geïnvesteerd hebben, hogere licentievergoedingen gaat vragen. 
4. Patent ambush. Als een octrooihouder bewust octrooien essentieel voor de toepassing van 
de standaard achterhoudt tijdens de vaststelling van de standaard. Als de standaard eenmaal 
functioneert kan de octrooihouder deze onverwachts controleren, zoals in de Rambus zaak 
gepoogd werd. 
12
 Het gaat hier om de situatie waarin de octrooihouder niet te goede trouw is, 
in tegenstelling tot de situatie onder 2. 
5. Royalty stacking. Doordat er potentieel veel octrooien relevant zijn, kunnen de totale 
licentiekosten zo hoog worden dat toepassing van de standaard te duur wordt.    
6. Ongelijke behandeling. Als de voorwaarden voor bepaalde concurrenten ongunstig 
gemaakt worden of licenties in het geheel geweigerd worden. 
7. Efficiënt verloop van het licentieproces. Er moet bijvoorbeeld inzichtelijk gemaakt worden 
welke octrooien relevant zijn. Zeker waar honderden octrooien betrokken zijn, kan dit een 
significant probleem zijn. 
De genoemde problemen zijn onder te verdelen in twee categorieën, ten eerste die  
problemen die de beschikbaarheid van de standaard op zich raken, ten tweede de problemen 
die raken aan de kosten van de standaard voor de gebruikers. In de eerste categorie vallen met 
name bovengenoemde problemen 1, 2, 4 en 6. Wordt een foute technologiekeuze gemaakt, 
zoals onder 1 en 2, dan zal toepassing van de standaard geen succes worden. Aangezien 
octrooihouders in die situatie te goede trouw zijn, is er geen reden om aan te nemen dat de 
octrooirechten ingeperkt dienen te worden. In de situatie onder 4 is de octrooihouder niet te 
goede trouw en lijkt er alle reden tot een inperking. Ook waar de octrooihouder poogt om 
slechts bepaalde concurrenten van de markt te weren doet dit afbreuk aan de werking van de 
standaard. Een manier om discriminatie tegen te gaan is door af te dwingen dat 
octrooihouders geen inbreukverbod meer kunnen vorderen. 
De overige problemen, onder 3, 5 en 7 en ook onder 6 als de discriminatie alleen gaat om 
verschillende voorwaarden naar verschillende licentienemers, gaan om de hoogte van de 
licentievergoeding. De uitsluitende rechten van de octrooihouder spelen in deze situaties 
slechts een rol aan de onderhandelingstafel en zouden daar de balans teveel naar de 
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octrooihouder kunnen laten doorslaan. Als echter inbreukverboden uitgesloten worden, zou de 
balans weer door kunnen slaan naar de licentienemers, die dan mogelijk geen reden meer zien 
om nog te goede trouw de onderhandelingen aan te gaan. De balans tijdens het 
onderhandelingsproces is hier derhalve de crux. 
Het IP-beleid van ETSI vereist dat zodra een standaard essentieel octrooirecht in beeld 
komt bij de SSO, de octrooihouder gevraagd wordt om binnen drie maanden een FRAND-
toezegging te doen.
13
 De octrooihouder heeft de mogelijkheid te weigeren, waarna de SSO 
bijvoorbeeld voor een andere variant van de beoogde technologie kan kiezen. Voor de SSO 
dient de FRAND-toezegging in eerste instantie om problemen van de eerste categorie te 
voorkomen: de standaard moet beschikbaar komen en toegepast kunnen worden. Is de 
FRAND-toezegging eenmaal gedaan, dan heeft de nadere invulling daarvan met name 
betrekking op de problemen van de tweede categorie, het tot stand komen van de licentie en 
de hoogte van de vergoeding.  
 
5.5 Rol van SSOs na het vaststellen van de standaard 
Een nadere definitie van FRAND is bij ETSI niet opgenomen in het IPR-beleid. Gezien de 
problematiek waarvoor de FRAND-toezegging gevraagd wordt, is het geen vreemde gedachte 
te veronderstellen dat met de FRAND-toezegging geen inbreukverbod meer gevorderd zal 
worden. Een octrooihouder die zich dat recht nadrukkelijk voorbehoudt, vormt een bedreiging 
voor de toepassing van de standaard. De SSO vraagt de FRAND-toezegging juist om 
dergelijke bedreigingen uit te schakelen. Als een inperking problematisch is voor de 
octrooihouder hoeft deze niet aan de standaard deel te nemen.  
Deelname aan SSOs moet echter wel voldoende aantrekkelijk blijven. Elke inperking die 
de opbrengsten of waarde van een octrooi raakt kan bedrijven afschrikken, zoals bijvoorbeeld 
strikt voorgeschreven FRAND-voorwaarden, een inperking van uitsluitende rechten of de eis 
dat een octrooi alleen overgedragen kan worden als de FRAND-toezegging ook over gaat. In 
de Verenigde Staten ging IEEE, een SSO bekend van o.a. de Wifi standaard, over tot het 
voorschrijven dat de FRAND-toezegging afstand van het vorderen van een inbreukverbod 
inhoudt. Hierop reageerden een aantal grote bedrijven met de mededeling dat zij onder die 
voorwaarden niet meedoen met standaardisatie door IEEE.
14
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Een SSO zou ook regels kunnen opstellen over de bepaling van de hoogte van FRAND 
licentievergoedingen. Er is echter een behoorlijk bandbreedte waarbinnen een 
licentievergoeding nog als FRAND aangemerkt kan worden. Als SSOs daarin al te dwingend 
optreden, kunnen zij octrooihouders mogelijkheden ontnemen om opbrengsten te 
maximaliseren. Dit wil echter niet zeggen dat dit niet mogelijk is. In het vakgebied van de 
zaadveredeling is in 2013 een licentie organisatie opgericht, met als doel de beschikbaarheid 
van beschermde zaden te verbeteren. Na een periode van drie maanden onderhandelen zonder 
resultaat moet door de deelnemers uitgeweken worden naar ‘baseball arbitration’.15 Beide 
partijen brengen in dit systeem hun ultieme bod uit, waarna een onafhankelijk arbiter 
verplicht is één van de twee te kiezen, aan welk bod de ander dan ook gebonden is. Dit model 
dwingt tot redelijk gedrag, maar leidt wel tot een winnaar en een verliezer. Het systeem hoeft 
ook niet te leiden tot een optimale prijs.  
Er zijn ook standaarden waar de SSO na vaststelling van de standaard een veel 
nadrukkelijker rol heeft in de licentiering, bijvoorbeeld door het opzetten van een patent pool. 
Licentienemers behoeven zich dan slechts aan één loket te melden. Nadelig voor individuele 
octrooihouders is dat de invloed zeer beperkt is. Dit model is bovendien niet aantrekkelijk als 
er veel octrooihouders betrokken zijn. Het bepalen van een verdeelsleutel van de opbrengsten 
kan moeilijk zijn. Bovendien worden ook octrooihouders die minder te goede trouw zijn 
beloond, of octrooihouders wiens octrooien niet standaard essentieel zijn. 
In de zaak Motorola/Apple werd door Motorola opgemerkt bij standaardisatie dat de 
markt zelf een zekere regulerende werking heeft. Een partij die onredelijke voorwaarden 
hanteert, zou bij een volgende standaardisatie buiten de standaard gelaten kunnen worden.
16
 
Een sterk sturende rol voor SSOs zou daarom niet nodig zijn. Hoe dan ook is de speelruimte 
voor SSOs om nog invloed uit te oefenen na introductie van de standaard beperkt, zeker in de 
huidige telecom standaarden. 
Als er een conflict ontstaat over de betekenis van FRAND, is het derhalve aan de 
nationale rechters om uit te leggen wat er onder FRAND-voorwaarden verstaan moet worden 
en indien nodig de hoogte van een licentievergoeding vast te stellen. Dit kan tot gevolg 
hebben dat er verschillen ontstaan tussen verschillende landen, zoals tussen OrangeBook 
Standard in Duitsland en Philips/SK Kassetten in Nederland. Waar vrije toepassing van de 
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standaard hierdoor in het geding kan komen, kan dit reden opleveren voor een 
mededingingsrechtelijke reparatie.  
 
5.6 Conclusie standaardisatie 
De context van standaardisatie kan reden opleveren om de uitsluitende rechten van de 
octrooihouder ingeperkt te achten. Een en ander hangt echter wel van de omstandigheden af. 
Er zijn situaties waar de meerwaarde van het octrooi gecreëerd door de standaard ook aan de 
octrooihouder toe te rekenen zijn, waardoor geen reden is om inperkingen aan te nemen.  Als 
standaard essentiële octrooihouders niet te goede trouw zijn bij hun standaard deelname ligt 
een inperking wel voor de hand. 
Mogelijke problemen met octrooien in standaarden worden ondervangen door het 
systeem van FRAND-toezeggingen. Deze methodiek functioneert echter niet altijd. In theorie 
kan de rol van SSOs versterkt worden door de SSOs te laten bepalen wat FRAND is. Deze 
organisaties moeten er echter voor waken dat zij aantrekkelijk genoeg blijven voor 
octrooihouders. Het afstand laten doen van uitsluitende rechten door octrooihouders  is 
daarom niet per definitie mogelijk. Ook de wijze waarop licentievergoedingen worden 
vastgesteld kan sterk vereenvoudigd worden, maar ook dit behoeft niet naar tevredenheid van 
de deelnemende bedrijven te zijn. SSOs kunnen dus niet altijd de voorwaarden creëren om de 
uitgangsposities aan de onderhandelingstafel in balans te brengen, waardoor deze balans op 
andere wijze hersteld moet worden.   
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6 Licenties en licentieonderhandelingen 
 
6.1 Inleiding 
Een derde die gebruik willen maken van geoctrooieerde technologie zal bij de octrooihouder 
moeten aankloppen. Zonder toestemming loopt de derde het risico zijn product weer van de 
markt te moeten halen en de octrooihouder schadevergoeding te moeten betalen. Een licentie 
is de formele toestemming van de octrooihouder om de uitvinding toe te passen en de 
zekerheid voor de derde dat hij geen last heeft van de uitsluitende rechten van de 
octrooihouder. Licenties komen doorgaans tot stand door een overeenkomst met de 
octrooihouder, die daarvoor een tegenprestatie kan bedingen. De toezegging van de 
octrooihouder onder FRAND-voorwaarden licenties te verlenen speelt een rol in dat proces. 
In dit hoofdstuk wordt onderzocht wat de octrooihouder precies toezegt en hoe dat de 
onderhandelingen beïnvloedt.  
 
6.2 De rol van licenties 
Licenties zelf brengen de stand van de techniek niet direct verder, maar kunnen wel bijdragen 
aan innovatie. Innovatie baat consumenten pas als een uitvinding ook de markt bereikt. Door 
licenties te verstrekken kan een octrooihouder er voor zorgen dat een uitvinding een markt 
bereikt die zijn bedrijf zelf mogelijk niet had kunnen bereiken. Bijvoorbeeld omdat de 
octrooihouder zelf geen grote productie- of distributiemogelijkheden heeft, of omdat hij er 
voor kiest zelf andere uitvindingen te gaan doen. Een groter marktbereik betekent dat meer 
mensen in aanraking komen met de uitvinding en er meer reden is voor concurrenten om de 
uitvinding te verbeteren.
1
 Licenties bevorderen indirect dus innovatie. Diverse overheden 
stimuleren octrooihouders dan ook hun octrooien voor licenties aan te bieden.  
De FRAND-toezegging van de octrooihouder is nog geen overeenkomst en is in zoverre 
nog niet bindend. Is er een overeenkomst, dan bindt deze alleen nog de partijen. Pas als een 
licentieovereenkomst is ingeschreven in het octrooiregister, zijn er gevolgen die anderen dan 
de octrooihouder kunnen raken, zie artikel 56 lid 2 Rijksoctrooiwet 1995. Na inschrijving 
werkt een licentie tegenover derden. Wordt het octrooi verkocht zonder inschrijving van de 
licentieovereenkomst in het octrooiregister, dan hoeft de koper te goede trouw de licentie niet 
te honoreren. Een toezegging licenties te verlenen heeft dus geen gevolgen die gekoppeld zijn 
aan het octrooi, aangezien die er bij een overeenkomst ook pas zijn na inschrijving in het 
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octrooiregister. Een koper van een standaard essentieel octrooi hoeft dus ook niet gehouden te 
zijn aan een FRAND-toezegging van een eerdere octrooihouder. IPCom diende zich daarom 
tegenover de Europese Commissie specifiek  te committeren aan de FRAND-toezeggingen 
van Bosch.
2
 Een FRAND-toezegging op zich levert dus binnen het octrooisysteem geen 
beperking op van de octrooirechten, maar bindt hoogstens de octrooihouder.   
 
6.3 De gang naar de onderhandelingstafel 
Licenties komen tot stand door een overeenkomst, waarover onderhandeld moet worden. Het 
uitgangspunt is dat tot het moment dat de licentie overeengekomen is, de uitsluitende rechten 
van de octrooihouder onverkort geldig zijn.
3
 Een derde kan menen aanspraak op een licentie 
te hebben, nog voor aanvang van de onderhandelingen. Bijvoorbeeld door een toezegging van 
de octrooihouder, zoals ook erkend wordt in Philips/SK Kassetten. Er zal echter onderhandeld 
moeten worden om een licentieovereenkomst tot stand te brengen.  
De uitsluitende rechten verbonden aan een octrooi zijn noodzakelijk voor 
octrooihouders om onderhandelingen te kunnen starten. Zonder echte last van een octrooi, zal 
een derde veel minder reden zien om een licentie te vragen en überhaupt niet aan de 
onderhandelingstafel willen verschijnen. Het is voor een potentiële licentienemer niet 
aantrekkelijk om al te snel om een licentie te vragen. De octrooihouder wordt dan in een 
vroeg stadium alert gemaakt op een nieuw product of zelfs een nieuwe speler, waarmee een 
concurrentievoordeel voor de gebruiker verloren kan gaan. Daarnaast heeft de gebruiker geen 
garanties dat een licentie verkregen zal worden. Buiten de context van standaarden zou hij 
kunnen omzien naar een andere techniek, bij standaardisatie is dat echter geen reële optie. Een 
toezegging van de octrooihouder dat een licentie onder FRAND-voorwaarden verkregen kan 
worden is derhalve ook noodzakelijk om er voor te zorgen dat de gebruiker van standaard 
technologie nog aan de onderhandelingstafel plaats wil nemen. 
 Voor octrooihouders geldt nog dat als een octrooihouder weet dat als zijn octrooi geen 
volledige bescherming biedt tijdens onderhandelingen, hij zelf minder genegen zal zijn tot 
onderhandelen en al helemaal niet de details van een technologie zal willen bespreken met 
een potentiële gebruiker, zeker niet als het een concurrent is.
4
 De gebruiker kan hiertegen nog  
aanvoeren dat het ook in het belang van de octrooihouder kan zijn de onderhandelingen te 
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rekken, of hoge eisen stellen in een poging de derde langer van de markt te weren. Bedacht 
moet echter worden dat dit wel het recht is dat in beginsel aan de octrooihouder is toegekend. 
Zoals de zaak LG/Sony laat zien heeft de octrooihouder genoeg middelen om de 
licentienemer aan de onderhandelingstafel te krijgen.
5
 Sony kreeg een inbreukverbod 
opgelegd zonder door de rechter gehoord te zijn.  Dat de FRAND-toezegging enige inperking 
van uitsluitende rechten van de octrooihouder oplevert voor aanvang van onderhandelingen 
lijkt daarmee wel nodig voor de gebruiker. De positie van de octrooihouder moet echter voor 
de aanvang van de onderhandelingen voldoende sterk blijven. De mogelijkheid van een 
inbreukverbod moet derhalve overeind blijven om met de gebruiker van standaard technologie 
in onderhandeling te kunnen treden.   
 
6.4 Afgebroken onderhandelingen 
De vraag of onderhandelende partijen voor de totstandkoming van een overeenkomst 
aanspraken kunnen doen gelden, is in Nederland in jurisprudentie uitgewerkt. De Hoge Raad 
heeft in 1982 in het arrest Plas/Valburg voor het eerst erkend dat partijen die onderhandelen 
over een overeenkomst gehouden kunnen zijn schade te vergoeden van het niet doorgaan van 
de overeenkomst, als zij in hun onderlinge verhouding er op mochten vertrouwen dat er een 
overeenkomst tot stand zou komen.
6
 Nadien is in het arrest CBB/JPO uitgewerkt dat een 
strenge maar terughoudende maatstaf geldt.
7
 Uitgangspunt is dat partijen niet aan elkaar 
gebonden zijn zolang de overeenkomst nog niet tot stand is gekomen. Beide partijen mogen 
de onderhandelingen afbreken, tenzij dit op grond van het gerechtvaardigd vertrouwen van de 
wederpartij in het totstandkomen van de overeenkomst onaanvaardbaar zou zijn. Er dient 
rekening te worden gehouden met de mate waarin en de wijze waarop de partij die de 
onderhandelingen afbreekt tot het ontstaan van dat vertrouwen heeft bijgedragen. 
Wordt deze jurisprudentie betrokken op licentieonderhandelingen voor een standaard 
essentieel octrooi, dan kan de FRAND-toezegging van de octrooihouder gezien worden als 
het wekken van vertrouwen dat een licentie verkregen zal worden. Op het moment van de 
toezegging is er echter nog geen sprake van onderhandelingen. De octrooihouder behoeft de 
licentienemer nog niet eens te kennen. De licentienemer zal zich dus bekend moeten maken 
bij de octrooihouder om te laten weten dat hij aanspraak maakt op een licentie. 
                                                 
5
 Rb. Den Haag (vzr.) 10 maart 2011, zaaknr. 389067/KG ZA 11-269, (Sony/LG). 
6
 HR 18 juni 1982, NJ 1983, 723 (Plas/Valburg). 
7
 HR 12 augustus 2005, NJ 2005, 467 (CBB/JPO ). 
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Lopen de onderhandelingen dan kan de octrooihouder deze niet zomaar afbreken, 
aangezien er door de FRAND-toezegging vertrouwen gewekt is dat een licentie tot stand zal 
komen. Als de octrooihouder de onderhandelingen afbreekt zal hij  moeten aantonen dat de 
wederpartij niet wezenlijk geïnteresseerd was in een licentie, en dus niet als bereidwillig 
aangemerkt kan worden. Kan de octrooihouder dit aantonen, dan kan een inbreukverbod 
worden toegewezen. Zo niet, dan hoeft dat niet problematisch te zijn voor de octrooihouder, 
er resteert een bepaling van de correcte hoogte van de licentievergoeding. De octrooihouder 
kan dus relatief risicoloos de onderhandelingen afbreken.  
In de zaak Apple/Samsung in Nederland, vorderde octrooihouder Samsung een 
inbreukverbod terwijl de onderhandelingen eigenlijk nog liepen. De rechter oordeelde dat de 
vordering van Samsung strijdig was met de precontractuele goede trouw, omdat de door 
Apple gedane voorstellen niet onredelijk geacht werden. Het vorderen van een inbreukverbod 
betekende misbruik van recht. Uiteindelijk bleek Apple echter wel schadeplichtig omdat wel 
inbreuk gemaakt werd. Het betrof een louter financiële compensatie.
8
  
Als de gebruiker van een standaard vindt dat de octrooihouder geen aanbod doet dat als 
FRAND betiteld kan worden, zal de gebruiker dit moeten aantonen. Breekt hij de 
onderhandelingen af en slaagt hij daar vervolgens niet in, dan betekent dit dat hij 
geconfronteerd wordt met een mogelijk inbreukverbod, aangezien hij door het afbreken van 
de onderhandelingen niet meer als bereidwillig aangemerkt kan worden. Afbreken van 
onderhandelingen is voor de gebruiker dus veel riskanter dan voor de octrooihouder. Voor dit 
probleem biedt de OrangeBook Standard jurisprudentie wel een oplossing, omdat daarin de 
gebruiker een mogelijkheid geboden wordt de onderhandelingen te kunnen afbreken zonder 
risico op een inbreukverbod.
9
 De gebruiker moet dan echter wel al licentievergoedingen gaan 
betalen, terwijl de octrooihouder kan afwachten. Orangebook Standard is dus een stap in de 
goede richting, maar herstelt de balans niet volledig. 
De zaak tussen Motorola en Apple in Duitsland laat zien dat de positie van de standaard 
gebruiker inderdaad ongunstig is.
10
 Apple deed een zestal voorstellen voor een 
licentieovereenkomst. Achteraf oordeelde de Europese Commissie dat reeds na het derde 
voorstel Apple al als bereidwillig licentienemer aan te merken was. Vanaf dat moment had 
Motorola al geen inbreukverbod mogen vorderen. Dat Motorola zelfs na de latere voorstellen 
nog overging tot het vorderen van een inbreukverbod, maakte dat de Europese Commissie tot 
                                                 
8
 Rb. Den Haag 14 maart 2012, zaaknr. HA ZA 11-2212, HA ZA 11-2213 en HA ZA 11-2215 (Samsung/Apple). 
9
 Bundesgerichtshof 6 mei 2009, zaaknr. KZR 39/06 (OrangeBook Standard). 
10
 Europese Commissie 29 april 2014, PbEU C 344, 2 oktober 2014, zaaknr. AT.39985 (Motorola). 
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het oordeel kwam dat Motorola zich schuldig maakte aan misbruik van een machtspositie. 
Apple durfde het echter niet aan om eerder de onderhandelingen af te breken.  
In Nederland is in de zaak ZTE/Vringo een voorbeeld te vinden van onderhandelingen 
over een licentie van een standaard essentieel octrooi.
11
 Vringo heeft zich in deze zaak als 
octrooihouder duidelijk ingespannen door meerdere malen concrete voorstellen te doen. Door 
het uitblijven van reacties van ZTE lijkt Vringo inderdaad gerechtvaardigd de 
onderhandelingen af te breken, aangezien ZTE niet als bereidwillige licentienemer 
aangemerkt kan worden. Dat aan de FRAND-verplichting is voldaan stond niet ter discussie, 
zodat een inbreukverbod gevorderd kon worden.  
Komen partijen er tijdens onderhandelingen niet uit, dan is het aan de rechter om te 
bepalen of aan de ene kant de octrooihouder zich aan zijn FRAND-toezegging gehouden 
heeft, en aan de andere kant of de potentiële licentienemer daadwerkelijke interesse in een 
licentie had. Een feitelijk onderzoek van de voorstellen over en weer is hiervoor noodzakelijk.  
Samenvattend blijkt dat het afbreken van onderhandelingen voor de standaard gebruiker 
veel riskanter is dan voor octrooihouder. De positie van de gebruiker aan de 
onderhandelingstafel kan derhalve verbeterd worden, zodat het eenvoudiger wordt vast te 
stellen of een octrooihouder zich aan FRAND-toezegging houdt, en zonodig via de rechter 
licentie te verkrijgen van een onwillige octrooihouder. Tegelijkertijd moeten de middelen van 
de octrooihoudet tegen een onwillige licentienemer intact blijven. 
 
6.5 Dwanglicenties 
Een andere vorm van aanspraak op een licentie is als voldaan is aan de voorwaarden voor een 
dwanglicentie. Een licentie voor standaard essentiële octrooien onder het FRAND-regime, 
zou ook als mededingingsrechtelijke dwanglicentie afgegeven kunnen worden, zoals deze in 
Orangebook Standard 
12
 en Philips/SK Kassetten betiteld werd.
13
 
Licenties verlenen is in het octrooirecht normaalgesproken niet verplicht. Het 
verdienmodel van de octrooihouder kan inhouden dat zeer terughoudend licenties verleend 
worden of zelfs in het geheel niet. In het octrooirecht kan echter in een aantal situaties onder 
strikte voorwaarden een dwanglicentie gevorderd worden. Hiervoor gelden de voorschriften 
van artikel 31 van het TRIPs verdrag. Uit onderdeel k van dit artikel volgt dat een 
dwanglicentie op mededingingsrechtelijke gronden mogelijk is, echter pas nadat in een 
                                                 
11
 Rb. Den Haag (vzr.) 24 oktober 2014, zaaknr. 470109/KG ZA 14-870, IEF 14323, (ZTE/Vringo). 
12
 Bundesgerichtshof 6 mei 2009, zaaknr. KZR 39/06 (OrangeBook Standard). 
13
 Rb. Den Haag (vzr.) 17 maart 2010, zaaknrs. 316533/HA ZA 08-2522 en 316535/HA ZA 08-2524, 
IEPT20100317 (Philips/SK Kassetten). 
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gerechtelijke of administratieve procedure is vastgesteld dat er sprake is van strijdig handelen 
met het mededingingsrecht. Voor deze vaststelling kan plaats vinden moeten pogingen gedaan 
zijn een licentie te verkrijgen op redelijke commerciële voorwaarden . 
Meent de derde aanspraak te hebben op een dwanglicentie dan kan deze voor het 
betreden van een markt gevorderd worden van de octrooihouder. De derde mag de uitvinding 
pas gaan toepassen als de dwanglicentie is verkregen. Tot die tijd mag de octrooihouder zijn 
rechten onbeperkt handhaven. De derde is hier volgens de rechter in Philips/SK Kassetten 
beschermd doordat hij altijd schadevergoeding kan vorderen mocht blijken dat octrooirechten 
onterecht gehandhaafd zijn. De schade kan in een dynamische markt met snel wisselende 
marktaandelen achteraf echter moeilijk te bepalen zijn. Een niet veroverd marktaandeel is 
mogelijk in het geheel niet meer in te lopen. Het argument dat de schade verhaald kan worden 
is dus niet geruststellend voor de derde, die bovendien nog moet afwachten of de aanspraak 
inderdaad verzilverd kan worden in de rechtszaak. 
In de jurisprudentie of het octrooiregister komen dwanglicenties niet of nauwelijks 
voor,
14
 dus men kan zich afvragen of de mogelijkheid tot het vorderen van een licentie zoals 
gesteld in Philips/SK Kassetten wel van betekenis is. Dat er geen merkbaar gebruik wordt 
gemaakt van de dwanglicentie, betekent echter nog niet dat de dwanglicentie geen functie 
heeft, bijvoorbeeld een preventieve functie. Zou er binnen het kader van de standaardisatie 
een duidelijke vorm van een dwanglicentie geformuleerd worden, dan kan de derde daar 
gebruik van maken om zijn onderhandelingspositie te versterken, ook als tussenkomst van de 
rechter nodig blijft voor het toekennen van een dwanglicentie.  
 
6.6 Andere factoren tijdens onderhandelingen 
Een aantal andere factoren kunnen licentieonderhandelingen minder gelijkwaardig maken. 
Een eerste is gebrekkige internationale harmonisatie. Standaardisatie in de telecomindustrie is 
een internationale aangelegenheid, octrooien gelden in Europa echter in afzonderlijke landen. 
Handhaving en geldigheid van octrooien worden door nationale rechters behandeld. 
Licentieovereenkomsten worden wel voor meerdere landen afgesproken, met keuze van het 
toepasselijke overeenkomstenrecht. Voor octrooirecht is een rechtskeuze niet goed mogelijk, 
maar kan een octrooihouder doorgaans wel kiezen waar in een conflict de de eerste rechtszaak 
zal dienen. Dit kan tot verschillen leiden als in bepaalde landen octrooizaken anders 
behandeld worden.  
                                                 
14
 J.L.R.A. Huydecoper, C. van Nispen, E.A. van Nieuwenhoven Helbach, Industriële Eigendom deel 1: 
Bescherming van technische innovatie, Deventer, Kluwer 2002, blz. 320. 
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Vooral de situatie in Duitsland wijkt af van de rest. Voor octrooihouders is Duitsland 
aantrekkelijk om een aantal redenen. Ten eerste omdat een inbreukverbod daar eenvoudig te 
verkrijgen is, ten tweede door de Orangebook Standard jurisprudentie, waardoor de 
octrooihouder veel zekerheid heeft uiteindelijk betaald te zullen worden. Tenslotte stelt het 
principe van contractstrouw in Duitsland hoge eisen aan de licentienemer. Als er bijvoorbeeld 
een licentieovereenkomst is, is het voor de licentienemer niet zonder meer mogelijk de 
geldigheid van het octrooi aan te vechten.
15
 Octrooihouders zouden er op aan kunnen sturen 
licentieovereenkomsten naar Duits recht verbindend te laten zijn voor de rest van Europa. 
Buiten Duitsland zijn nationale rechters grotendeels tot gelijke resultaten gekomen, zij 
het met wisselende onderbouwingen. Zo is in de Apple/Samsung zaken het verweer misbruik 
van een machtspositie niet nodig geweest, omdat de Nederlandse rechter al tot een 
vergelijkbaar resultaat kwam door toepassing van precontractuele goede trouw.
16
 De Franse 
rechter kwam in de overeenkomstige zaak tot uitputting van het recht van Samsung.
17
 Met 
uitzondering van Duitsland zijn er geen succesvolle vorderingen van inbreukverboden 
geweest in situaties waar de licentienemer bereid was een licentie te nemen. Het vorderen van 
een inbreukverbod kan echter op zich al misbruik van een machtspositie betekenen, omdat die 
vordering zelf de balans tijdens onderhandelingen kan beïnvloeden. Mededingingsrechtelijk 
kan er dus nog steeds een probleem zijn. 
Een tweede complicerende factor tijdens licentieonderhandelingen is dat de situatie voor 
licentienemers zeer onoverzichtelijk kan zijn, door de hoeveelheid relevante octrooien en door 
de vraag of de octrooien wel standaard essentieel zijn. Dit mag geen reden zijn om als 
licentienemer alvast inbreukmakende producten op de markt te gaan brengen zonder licentie. 
Het is aan de octrooihouder een licentienemer bewust te maken van een mogelijke inbreuk, 
maar als de licentienemer op de hoogte is, kan hij er zich niet meer op beroepen dat de 
octrooihouder zich nog niet gemeld had. Een mogelijke verdediging is het opbouwen van een 
eigen octrooiportefeuille. Mocht onverwachts een partij zich melden dan zijn over en weer 
licenties nodig en is de balans in de onderhandelingen hersteld.  
Een laatste factor die maakt dat bedrijven minder geneigd kunnen zijn aan de 
onderhandelingstafel plaats te nemen is het verdienmodel van de octrooihouder. Deze kan 
licentiering uitbesteed hebben, bijvoorbeeld door het octrooi te verkopen aan een 
gespecialiseerd bedrijf. Deze bedrijven worden ook wel als ‘trollen’ aangeduid, omdat zij zich 
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 zie Bundesgerichtshof  30 november 1967, GRUR 1971, 243, 244 (Gewindeschneidvorrichtungen). 
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 Rb. Den Haag 14 maart 2012, zaaknr. HA ZA 11-2212, HA ZA 11-2213, HA ZA 11-2215 (Samsung/Apple). 
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bezig houden met het maximaliseren van de winst en geen innovatie stimuleren, omdat zij 
geen inspanning leveren in het bereiken van een groot marktaandeel van de geoctrooieerde 
technologie. Octrooien worden slechts in portefeuille gehouden en er wordt pas een 
licentievergoeding geëist als producten reeds op de markt zijn.
18
 Tegen een dergelijk bedrijf 
helpt een eigen octrooiportefeuille als afweer niet, aangezien deze bedrijven geen eigen 
producten hebben die inbreuk zouden kunnen maken. 
Beschouwd men een octrooi echter als een eigendomsrecht dan doen deze bedrijven 
niets bijzonders. Binnen de smartphone wars heeft het gedrag van Vringo, dat een 
omvangrijke octrooiportefeuille van Nokia heeft overgenomen, erin geresulteerd dat Vringo 
als trol beschouwd wordt door diverse commentatoren.
19
 In een zaak in het Verenigd 
Koninkrijk, tussen Vringo en ZTE, heeft de rechter expliciet bepaald dat het gekozen 
verdienmodel van het bedrijf van de octrooihouder niet ter zake doet voor het beslissen van 
een octrooizaak.
20
 Hierbij werd dan wel weer expliciet vermeld dat in de betreffende zaak 
geen mededingingsrechtelijke vraagstukken aan de orde waren. 
 
6.7 Conclusie licenties 
Bij licentieonderhandelingen is het niet bijzonder dat de octrooihouder in het voordeel is. 
Zonder het drukmiddel van een inbreukverbod is de potentiële licentienemer een stuk minder 
genegen in onderhandeling te treden met de octrooihouder. Bij standaardisatie komt de balans 
echter nog verder in het voordeel van de octrooihouder te liggen, omdat octrooihouder 
onderhandelingen relatief risicoloos kan afbreken, terwijl de derde dan ook geen alternatieve 
technologie meer te kiezen heeft. De FRAND-toezegging is dus een noodzakelijke 
voorwaarde om de balans tijdens de onderhandelingen weer te normaliseren.  
Reeds het vorderen van een inbreukverbod kan de licentie onderhandelingen echter al 
oneigenlijk onder druk zetten. De licentienemer die  bereid is te onderhandelen over een 
redelijke licentievergoeding, zou gezien de verwachtingen gewekt door de FRAND-
toezegging, in staat moeten zijn de onderhandelingen af te breken zonder dat dit automatisch 
een inbreukverbod oplevert. Een FRAND-verweer tegen een inbreukvordering moet derhalve 
onder voorwaarden mogelijk zijn. Eventueel kan een wettelijke regeling voor het vorderen 
van een dwanglicentie de positie van de derde ook nog enigszins versterken.  
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 R. Feldman, M.A. Lemley, ‘Does Patent Licensing Mean Innovation?’, 15 februari 2015, Stanford Law and 
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7 Case Study: Huawei vs ZTE 
 
7.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt de zaak tussen Huawei en ZTE geanalyseerd. Naar aanleiding van het 
in deze zaak opgeworpen FRAND-verweer werden prejudiciële vragen gesteld, waaruit zou 
moeten blijken wanneer er sprake is van misbruik van een machtspositie. Bezien wordt of de 
conclusies van de voorgaande hoofdstukken over het octrooisysteem, het 
standaardisatieproces en de onderhandelingen over een licentieovereenkomst onder FRAND- 
voorwaarden, toepasbaar zijn en een mededingingsrechtelijke correctie noodzakelijk is.  
 
7.2 De zaak Huawei/ZTE 
Het Hof van Justitie van de EU is in de zaak Huawei/ZTE voor het eerst gevraagd zich uit te 
spreken over de vraag of het vorderen van een inbreukverbod voor een standaard essentieel 
octrooi, misbruik van een machtspositie oplevert. De zaak gaat tussen twee Chinese 
telecombedrijven actief in Duitsland. Het is de eerste zaak waarin een FRAND-verweer 
speelde nadat de positie van de Europese Commissie duidelijk was geworden. Omdat deze 
positie mogelijk niet in overeenstemming was met OrangeBook Standard, stelde het 
Landgericht Düsseldorf prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie.
1
 Uit de antwoorden 
moest blijken of de OrangeBook Standard praktijk overeind zou kunnen blijven of deze 
ondanks de goede bedoeling toch te gunstig was voor octrooihouders.
2
  
In de zaak vorderde Huawei een inbreukverbod tegen ZTE op grond van een octrooi
3
 dat 
essentieel is in de LTE standaard (4G), een standaard vastgesteld door ETSI.
 4
 Dit terwijl 
Huawei voor onder andere dit octrooi tegenover ETSI verklaard heeft onder FRAND 
voorwaarden licenties aan te bieden. Opvallend is dat het in de rechtszaak gaat om slechts één 
van de 182 door Huawei bij ETSI als standaard essentieel aangemelde octrooien.
5
 
ZTE is evenals Huawei lid van ETSI en bezit ook een pakket octrooien essentieel voor 
de LTE standaard. Tussen november 2010 en maart 2011 hebben Huawei en ZTE 
onderhandeld over een licentieovereenkomst. Tijdens deze onderhandelingen noemde Huawei 
als octrooihouder een bedrag dat zij redelijk vond voor een licentievergoeding. ZTE stuurde 
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 Landgericht Düsseldorf 21 maart 2013, zaaknr. 4b O 104/12 (Huawei/ZTE). 
2
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daarentegen aan op een kruislicentie, waarbij ZTE Huawei een licentie zou verstrekken op 
haar octrooien. In het kader van de kruislicentie werd door ZTE een concreet bedrag 
genoemd, van 50 euro per basisstation. Het is onwaarschijnlijk dat deze onderhandelingen 
over het individuele octrooi van de rechtszaak gegaan zijn, gezien de 182 octrooien van 
Huawei. Bovendien heeft Huawei buiten de onderhandelingen publieke uitspraken gedaan dat 
de relevante portefeuille van Huawei voor niet meer dan 1,5% per product gelicentiëerd zou 
kunnen worden, andersom zou ZTE voor 1,0% haar relevante octrooien willen licentiëren.
6
  
De onderhandelingen leidden niet tot resultaat en in april 2011 startte Huawei een 
inbreukzaak tegen ZTE. Een poging van ZTE daarna de geldigheid van het octrooi bij het 
Europese Octrooi Bureau onderuit te halen in een oppositieprocedure strandde in 2013. In de 
zaak voor de Duitse rechtbank is vervolgens vastgesteld dat er inbreuk gemaakt wordt op het 
octrooi van Huawei, en werd het octrooi standaard essentieel verklaard. 
De Duitse rechter stelde vast dat er normaalgesproken een inbreukverbod zou volgen, 
maar bemerkte dat een FRAND-verweer mogelijk doeltreffend zou kunnen zijn. Huawei zou  
met het vorderen  van een inbreukverbod misbruik kunnen maken van zijn machtspositie als 
standaard essentiële octrooihouder. De rechter overwoog dat er twee mogelijkheden zijn om 
dit te toetsen, de Duitse praktijk volgens Orange Book Standard, of de lijn van de Europese 
Commissie. Om opheldering te krijgen hierover werden daarom prejudiciële vragen gesteld. 
 
7.3 De prejudiciële vragen 
De prejudiciële vragen betroffen specifiek het FRAND-verweer en de mogelijkheid tot het 
instellen van vorderingen in die context. Het al of niet innemen van een machtspositie door 
Huawei volgens artikel 102 VWEU werd door de verwijzende rechter als een gegeven gezien, 
ondanks dat een octrooi of een standaard essentieel octrooi niet noodzakelijk een 
machtspositie behoeft op te leveren. 
De eerste van vijf prejudiciële vragen luidt als volgt:
7
 
‘Maakt de houder van een standaard-essentieel octrooi die tegenover een standaardisatie-organisatie 
heeft verklaard bereid te zijn elke derde een licentie te verlenen onder eerlijke, redelijke en niet-
discriminerende voorwaarden, misbruik van zijn machtspositie wanneer hij tegen een inbreukmaker 
een stakingsvordering heeft ingesteld, hoewel de inbreukmaker zich bereid heeft verklaard te 
onderhandelen over een dergelijke licentie, 
of 
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is er pas sprake van misbruik van machtspositie wanneer de inbreukmaker de houder van het 
standaard-essentiële octrooi een ondertekeningsklaar en onvoorwaardelijk voorstel voor het afsluiten 
van een licentieovereenkomst heeft gedaan dat de octrooihouder niet kan afwijzen zonder de 
inbreukmaker op ongeoorloofde wijze te belemmeren of het discriminatieverbod te schenden, en de 
inbreukmaker vooruitlopend op de te verlenen licentie voor reeds gemaakt gebruik de krachtens die 
overeenkomst op hem rustende verplichtingen nakomt?’ 
 
In de eerste vraag zijn duidelijk de twee verschillende posities te herkennen. Het eerste 
gedeelte is de lijn van de Europese Commissie in de Samsung en Motorola zaken. In het 
tweede gedeelte van de vraag zijn de OrangeBook Standard voorwaarden te herkennen.  
De overige vier vragen zijn niet letterlijk overgenomen, maar worden hier kort 
samengevat. Met de tweede vraag wordt gezocht naar een gedetailleerde instructie voor de 
potentiële licentienemer. Met name wordt gevraagd of er bijzondere eisen te stellen zijn aan 
de bereidheid tot onderhandelen. Deze vraag erkent daarmee de mogelijkheid dat een 
licentienemer niet bereid kan zijn om een licentie te nemen, maar slechts de schijn ophoudt 
om de onderhandelingen te rekken. Het lijkt moeilijk een algemene maatstaf te geven, 
aangezien deze niet per se op alle situaties van toepassing behoeft te zijn. Hoe concreter en 
gedetailleerder de voorstellen van de licentienemer, hoe duidelijker de bereidheid tot 
onderhandelen zou kunnen zijn. Als echter een onredelijk lage prijs geboden wordt, zou er 
nog steeds geen sprake kunnen zijn van een bereidwillige licentienemer. De omstandigheden 
van het geval moeten dus betrokken worden.  
De derde vraag betreft het voorstel van de licentienemer. Gevraagd wordt of de 
licentienemer alleen met een onvoorwaardelijk voorstel zijn bereidwilligheid zou kunnen 
aantonen, conform OrangeBook Standard. Daarbij wordt in het laatste deel van de vraag een 
andere specifiek Duitse praktijk voorgelegd, of een licentienemer in principe niet de 
geldigheid van het octrooi zou mogen aanvechten. 
De vierde vraag gaat nog verder in op verplichtingen van de mogelijke licentienemer. 
Daarbij draait het ook om de Duitse praktijk van OrangeBook Standard, waarbij de 
licentienemer voor de totstandkoming van de licentieovereenkomst gehouden kan zijn tot het 
betalen van licentievergoedingen. 
De vijfde vraag tenslotte betreft de toelaatbaarheid van de nevenvorderingen, te weten 
inzage in de boeken, terugroeping en schadevergoeding. Deze vorderingen zouden 
onderhandelingen mogelijk ook oneigenlijk onder druk kunnen zetten.  
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7.4 Analyse  
In de prejudiciële vragen ligt reeds een keuze voor een visie op het octrooisysteem 
opgesloten. Door de twee keuze opties, de lijn Europese Commissie of OrangeBook Standard, 
wordt duidelijk dat een octrooi utilitair beschouwd wordt door de Duitse rechter. De 
vraagstelling stuurt aan op een keuze, terwijl ook een meer eigendomsrechtelijke opvatting 
gevolgd kan worden, zoals volgens Philips/SK Kassetten.  
Een ander aspect aan de rechtszaak tussen Huawei en ZTE is dat er over een enkel 
octrooi geprocedeerd wordt. Huawei beschikt echter over 182 mogelijk relevante octrooien, 
terwijl voor de 4G standaard zo’n 4700 octrooien bij ETSI zijn aangemeld. Een groot deel 
hiervan behoeft niet standaard essentieel te zijn, of zelfs niet eens geldig. Dat kan ook voor de 
portefeuille van Huawei op gaan. De Duitse rechter doet echter alsof de onderhandelingen het 
enkele octrooi betroffen. Het ligt voor de hand dat Huawei niet het zwakste octrooi gebruikt 
zal hebben om een inbreukvordering op te baseren. Het is echter niet gezegd dat na de 
rechtszaak een uitspraak over een licentievergoeding 182 maal opgeschaald zal kunnen 
worden. ZTE zou de geldigheid van andere octrooien nog kunnen aanvechten, maar ZTE zal 
bij verlies van de ene zaak wel in een ongunstige positie komen te verkeren. Mogelijk zal 
ZTE zich gedwongen zien licenties te nemen voor minder sterke octrooien of voor octrooien 
die niet essentieel zijn voor de standaard. 
De standaard is onder auspiciën van ETSI tot stand gekomen en is daarmee een de jure 
standaard. Dit betekent dat zonder medewerking van Huawei de standaard waarschijnlijk ook 
tot stand was gekomen, zodat de standaardisatie geen bijzondere omstandigheden ten gunste 
van Huawei zou moeten opleveren. ZTE doet ook mee aan de LTE-standaard, zodat een 
voorstel voor een kruislicentie niet verrassend is en weinig zegt over de opstelling van ZTE. 
Binnen het standaardisatieproces zijn een aantal mogelijkheden om problemen rondom 
licentiering te voorkomen. Binnen het IE-beleid van ETSI is echter niet voorzien in 
bepalingen die de deelnemers voorschrijven over en weer te licentiëren. Ook arbitrage is niet 
voorgeschreven, zodat de rol van ETSI in de onderhandelingen feitelijk uitgespeeld was. 
Hoe de onderhandelingen in de zaak Huawei/ZTE precies verlopen zijn wordt niet 
duidelijk uit de beschikbare stukken. Wel duidelijk is dat er over en weer voorstellen gedaan 
zijn, waarin ook concrete bedragen voorkomen. Er kan op basis van de beschikbare gegevens 
echter niet zomaar gesteld worden dat een van de partijen niet in een licentie geïnteresseerd 
zou zijn en de onderhandelingen mocht afbreken. Wel is duidelijk dat ZTE zich niet wenste te 
conformeren aan de leer van OrangeBook Standard en dus niet alvast licentiebetalingen is 
gaan doen. Huawei zal vanwege die leer de verwachting gehad hebben in Duitsland een 
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inbreukverbod te kunnen verkrijgen. Gold de lijn van de Europese Commissie is het maar de 
vraag of Huawei de vordering wel ingesteld zou hebben. Er zijn immers geen andere feiten 
bekend waaruit een gebrek aan licentiebereidheid van ZTE zou blijken. 
Samenvattend blijkt dat er vanuit octrooirechtelijk en standaardisatie perspectief reden is 
om aan te nemen dat de beschikbare rechtsmiddelen in deze zaak niet afdoende waren om tot 
een evenwichtig resultaat te komen. Waar het overeenkomstenrecht betreft is er onvoldoende 
informatie, omdat op grond van de OrangeBook Standard lijn, ZTE reeds als onwillige 
licentienemer aangemerkt kon worden. 
 
7.5 Misbruik van een machtspositie? 
Het Hof van Justitie van de EU heeft meermaals erkend dat een octrooirecht effect heeft op de 
mededinging, maar dat dit nu eenmaal opgesloten ligt in het wezen van een octrooirecht en 
niet direct als misbruik van een machtspositie aangemerkt kan worden.
8
 Slechts onder 
uitzonderlijke omstandigheden kan op mededingingsrechtelijke gronden dit recht opzij gezet 
worden.
9
 Nu er in zowel OrangeBook Standard als in de Samsung en Motorola zaken een 
beroep op het mededingingsrecht mogelijk blijkt, gaat de Duitse rechter er van uit dat door de 
standaardisatie context en de FRAND toezegging deze bijzondere omstandigheden aanwezig 
zijn. Onder andere de  Nederlandse regering heeft in deze zaak echter opgemerkt dat dit niet 
per se noodzakelijk is.
10
   
Opvallend is dat de Duitse rechter zelf geen mededingingsrechtelijke analyse opzet. Het 
bestaan van een machtspositie wordt als een gegeven gezien, terwijl daarvoor wel moet 
worden vastgesteld wat de relevante markt is; vervolgens dat men binnen deze markt niet om 
de standaard heen kan en tenslotte dat Huawei in staat is om met het octrooi het gebruik van 
de standaard te controleren. Huawei heeft 187 octrooien  aangemeld voor de standaard, wat er 
niet direct op wijst dat met één octrooi de standaard te controleren is. De conclusie van de AG 
in Huawei ZTE stelt dan ook dat tegenbewijs mogelijk moet zijn voor het bestaan van de 
machtspositie. 
 Over de vraag of de weigering een licentie te verstrekken misbruik van een 
machtspositie betekent, heeft het HvJEG zich uitgesproken in de zaak IMS Health.
11
 In deze 
zaak, waarin IMS een databank ontwikkelde die tot de facto standaard verworden was, 
                                                 
8
 HvJ EG 5 oktober 1988, ECLI:EU:C:1988:477, zaaknr. 238/87 (Volvo); HvJ EG 6 april 1995 
ECLI:EU:C:1995:98, zaak 241/91 P en 242/91 P (RTE and ITP). 
9
 HvJ EG, 29 april 2004, ECLI:EU:C:2004:257, zaak C 418/01 (IMS Health). 
10
 HvJ EU 20 november 2014, ECLI:EU:C:2014:2391, (Conclusie AG Wathelet) zaaknr. C-170/13, alinea 57. 
11
 HvJ EG, 29 april 2004, ECLI:EU:C:2004:257, zaak C 418/01 (IMS Health). 
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speelde marktafbakening een cruciale rol. Binnen de markt waarvoor IMS het intellectuele 
eigendomsrecht ontwikkelde en tot de facto standaard gemaakt had, kwam het alleenrecht 
volgens het hof toe aan IMS en vormde handhaving daarvan geen misbruik van een 
machtspositie. Op een naburige markt echter werd het weigeren van een licentie wel 
anticompetitief geacht, aangezien het door deze weigering de concurrent onmogelijk werd 
gemaakt deze markt te betreden met nieuwe producten die tot dan nog niet aangeboden 
werden. In het licht van deze jurisprudentie is een marktafbakening derhalve wel essentieel. In 
de zaak Huawei/ZTE heeft ook ZTE een aanzienlijke octrooiportefeuille in de betrokken 
standaard en opereren beide bedrijven op dezelfde markt. De standaard is bovendien geen de 
facto maar een de jure standaard en IMS Health lijkt daarmee niet direct van toepassing.   
Van het Hof van Justitie is er ook jurisprudentie over de vraag of er sprake is van 
misbruik van een machtspositie door het enkel instellen van een rechtsvordering. Hiervoor is 
een test ontwikkeld door de Europese Commissie in de zaak ITT Promedia, welke test een 
beroep op het hof doorstond. 
12
 Het recht op vrije toegang tot de rechter is een basaal recht, 
zodat een beperking daarop slechts onder zeer uitzonderlijke omstandigheden mogelijk geacht 
wordt. Volgens ITT Promedia wordt instellen van een rechtsvordering slechts onaanvaardbaar 
geacht als de rechtsgang niet als doel kan hebben om de rechten van de eiser vast te stellen, 
maar alleen kan dienen om de wederpartij dwars te zitten. Daarbij moet de vordering ingesteld 
zijn als onderdeel van een plan om de concurrentie uit te schakelen.  
Bij toepassing van de ITT Promedia test in de zaak Huawei/ZTE lijkt er niet voldaan te 
zijn aan de voorwaarden. Huawei heeft het recht een inbreukverbod te vorderen, omdat dat 
het recht is dat het octrooi met zich meebrengt. Het dwarsbomen van de wederpartij komt in 
beeld als er in de onderhandelingen slechts onenigheid was over de hoogte van de te betalen 
licentievergoeding. Als aangetoond wordt dat Huawei zich niet heeft gehouden aan de 
FRAND-toezeggingen, kan wel gesteld worden dat Huawei een inbreukverbod slechts instelt 
om de concurrentie te dwarsbomen. Vervolgens is echter de voorwaarde dat deze strategie 
onderdeel uitmaakt van een plan om de concurrentie uit te schakelen nog niet vervuld. Op 
grond van deze jurisprudentie is het vorderen van een inbreukverbod dus niet snel te zien als 
misbruik van een machtspositie.  
 
7.6 Conclusie van de Advocaat Generaal 
                                                 
12
 Gerecht EG, 17 juli 1998, ECLI:EU:T:1998:183, zaaknr. T 111/96 , (ITT Promedia vs Commission). 
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In de conclusie van de Advocaat Generaal stelt de AG dat hij de bespreking van de zaak 
beperkt tot beantwoording van de gestelde mededingingsrechtelijke vragen, maar dit niet 
betekent dat deze vragen niet passend of zelfs beter op andere rechtsgebieden beantwoord 
zouden kunnen worden.
13
 De AG wijt veel van de rechtszaken aan onduidelijkheden omtrent 
de reikwijdte van de FRAND-voorwaarden. Het vaststellen van minimum condities of een 
gedragscode door standaardisatieorganisaties zouden de inzet van inbreukverboden of 
misbruik van een machtspositie kunnen tegengaan. In voorgaande hoofdstukken is ook 
gebleken dat er binnen het octrooirecht, tijdens het standaardisatie proces en in het 
overeenkomstenrecht manieren zijn om de balans tussen de partijen te bewaren. Om 
uiteenlopende redenen zijn deze echter in de praktijk niet altijd succesvol, waarna een 
mededingingsrechtelijke correctie noodzakelijk kan worden.   
De AG stelt vervolgens vast dat het vorderen van een inbreukverbod tot de normale 
rechten van een octrooihouder behoort. Dit recht is echter niet absoluut en onaantastbaar, 
zoals ook blijkt uit de Handhavingsrichtlijn, zie punt 12 van de considerans bij Richtlijn 
2004/48/EG. Het recht om ter bescherming van het intellectuele eigendomsrecht vorderingen 
tot staking in te stellen, dient omwille van het algemeen belang te worden verzoend met de 
mededingingsregels die met name in de artikelen 101 VWEU en 102 VWEU zijn neergelegd. 
Uiteindelijk zoekt de AG in de conclusie een middenweg tussen de lijn van de Europese 
Commissie en OrangeBook Standard. De AG ziet de relatie tussen de octrooihouder en de 
potentiële licentienemer door de standaard als een afhankelijke relatie, te vergelijken met die 
tussen een autofabrikant en een leverancier van reserveonderdelen. Over een dergelijke 
afhankelijke relatie heeft het hof reeds het Volvo arrest gewezen,
14
 waarin geoordeeld werd 
dat het uitoefenen van een uitsluitend recht in een dergelijke afhankelijke relatie misbruik van 
recht kan opleveren. Om misbruik vast te stellen is een gedegen onderzoek nodig van de 
gedragingen van zowel de octrooihouder als de potentiële licentienemer.  
Vervolgens worden de vereiste gedragingen nader uitgewerkt. In ieder geval dient de 
octrooihouder de licentienemer op de hoogte te brengen van de relevante octrooien en daarbij 
een bod te doen dat alle voorwaarden van de licentie in zich heeft, inclusief een voldoende 
concreet bedrag. Daarna dient de licentienemer aan te kunnen tonen dat hij inderdaad een 
licentie beoogt. Zo moet hij voldoende vlot een tegenvoorstel doen, en zich niet bezondigen 
aan tactisch gedrag, vertragende tactieken of een anderszins niet serieuze opstelling. Zo ligt de 
bal veel meer bij de octrooihouder dan volgens OrangeBook Standard, waar van de 
                                                 
13
 HvJ EU 20 november 2014, ECLI:EU:C:2014:2391, (Conclusie AG Wathelet) zaaknr. C-170/13,  alinea 9. 
14
 HvJ EG 5 oktober 1988, ECLI:EU:C:1988:477, zaaknr. 238/87 (Volvo).  
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licentienemer een onvoorwaardelijk bod verwacht wordt.  Het is duidelijk dat de 
octrooihouder niet zomaar een inbreukverbod kan vorderen, waarmee derhalve meer de lijn 
van de Europese Commissie wordt aangehouden. 
Een laatste opmerking van de AG is nog dat het de licentienemer altijd vrij staat om de 
geldigheid van het octrooi te testen bij de rechter, en dat dit niet uitgelegd mag worden als 
onwilligheid om een licentie te nemen.  
 
7.7 Het arrest van het Hof 
Het arrest van het Hof van Justitie van de EU verscheen op 16 juli 2015.
15
 Het arrest volgt de 
conclusie van de AG in grote lijnen. Er wordt niet letterlijk een keuze gemaakt tussen 
OrangeBook Standard of de lijn van de Europese Commissie. Uit het dictum blijkt echter dat 
de lijn van de Europese commissie voor het overgrote deel gevolgd wordt. 
Het hof start eveneens met de overweging dat misbruik van een machtspositie draait om 
het gedrag van een dominante onderneming in een markt. Gezien de vragen gaat het echter 
alleen om de vraag of het gedrag misbruik betekent, aangezien de machtspositie als gegeven 
wordt beschouwd. Een intellectueel eigendomsrecht van een dominante partij kan met zich 
meebrengen dat de marktwerking verder verzwakt wordt, maar het uitoefenen van het IE recht 
op zichzelf betekent nog geen misbruik. Temeer daar in de Handhavingsrichtlijn is vastgelegd 
dat er een hoge mate van bescherming en eenvoudige handhaving mogelijk moet zijn, moeten 
deze rechten niet zomaar ingeperkt kunnen worden. Onder verwijzing naar de drie arresten 
Volvo, RTE and ITP vs Commission en IMS Health, blijkt echter dat I.E.-rechten niet onder 
alle omstandigheden te handhaven zijn.   
 Vervolgens wordt ingegaan op de bijzondere omstandigheden van Huawei/ZTE. Deze 
wijken af van de genoemde jurisprudentie, maar kunnen uiteindelijk ook reden geven voor 
een beperking van de handhavingsrechten op grond van artikel 102 VWEU, mits aan 
specifieke voorwaarden is voldaan. Voornaamste factoren zijn ten eerste de status van 
standaard essentieel octrooi, en ten tweede de onherroepelijke FRAND-toezegging die gedaan 
werd om deze status te verkrijgen. Deze FRAND-toezegging creëert de legitieme verwachting 
bij de standaard gebruiker dat een licentie verkregen kan worden onder redelijke 
voorwaarden. Als vervolgens een inbreukverbod gevorderd wordt, kan dat in beginsel 
misbruik van een machtspositie vormen. Het principe dat de toegang tot de rechter in beginsel 
niet ontzegd kan worden blijft vervolgens overeind, maar moet vanwege artikel 102 VWEU 
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 HvJ EU 16 juli 2015, ECLI:EU:C:2015:477, zaaknr. C-170/13 (Huawei/ZTE). 
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wel zo uitgelegd worden dat de octrooihouder aan strikte voorwaarden dient te voldoen. Zo 
komt het hof tot de volgende beantwoording van de vragen: 
 
 ‘1) Artikel 102 VWEU moet aldus worden uitgelegd dat de houder van een octrooi dat 
essentieel is voor een door een standaardisatieorganisatie opgestelde standaard, die jegens deze 
standaardisatieorganisatie de onherroepelijke verbintenis is aangegaan om aan derden een licentie te 
verlenen onder eerlijke, redelijke en niet-discriminerende voorwaarden, genoemd „FRAND”(„fair, 
reasonable and non-discriminatory”)-voorwaarden, geen misbruik van zijn machtspositie in de zin 
van dat artikel maakt door een beroep wegens inbreuk in te stellen strekkende tot staking van de 
inbreuk op zijn octrooi of tot terugroeping van de producten voor de vervaardiging waarvan gebruik 
is gemaakt van dit octrooi, wanneer: 
  –        hij vóór de instelling van dat beroep, enerzijds, de vermeende inbreukmaker in kennis 
heeft gesteld van de inbreuk die hem wordt verweten, met vermelding van dat octrooi en met 
precisering van de wijze waarop daarop inbreuk is gemaakt, en anderzijds, nadat de vermeende 
inbreukmaker te kennen heeft gegeven dat hij bereid is een licentieovereenkomst te sluiten onder 
FRAND-voorwaarden, deze inbreukmaker een concreet en schriftelijk aanbod van een licentie onder 
dergelijke voorwaarden heeft gedaan en daarbij met de name de royalty en de wijze van berekening 
daarvan nader heeft aangegeven, en 
 –        die inbreukmaker het betrokken octrooi blijft gebruiken en niet met bekwame spoed 
overeenkomstig de handelsgebruiken en te goeder trouw gevolg geeft aan dit aanbod, hetgeen dient te 
worden uitgemaakt aan de hand van objectieve elementen en inhoudt dat er geen sprake is van 
vertragingstactiek. 
   
2)      Artikel 102 VWEU aldus moeten worden uitgelegd dat het, in omstandigheden als aan de 
orde in het hoofdgeding, een onderneming met een machtspositie die houdster is van een octrooi dat 
essentieel is voor een door een standaardisatieorganisatie opgestelde standaard, waarvoor zij jegens 
deze standaardisatieorganisatie de verbintenis is aangegaan licenties te verlenen onder FRAND-
voorwaarden, niet verboden is tegen degene die inbreuk zou hebben gemaakt op haar octrooi, een 
beroep wegens inbreuk in te stellen strekkende tot het verstrekken van boekhoudkundige gegevens over 
de in het verleden verrichte handelingen van exploitatie van dit octrooi of tot schadevergoeding voor 
deze handelingen.’ 
 
Het eerste deel van het antwoord komt daarmee  in hoofdlijnen overeen met de lijn van 
de Europese Commissie. ZTE krijgt daarmee veel meer ruimte om misbruik van een 
machtspositie aan te tonen dan volgens OrangeBook Standard mogelijk was en kan de 
uitspraak als een overwinning bijschrijven. Het tweede deel beantwoordt met name de vijfde 
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van de prejudiciële vragen over de nevenvorderingen. Deze vorderingen leveren geen 
misbruik van een machtspositie op. 
Het hof stelt nadrukkelijk dat de FRAND-toezegging gedaan wordt om de standaard 
essentiële status te verkrijgen. Daarmee onderscheidt de zaak zich van OrangeBook Standard 
en Philips SK/Kassetten, aangezien daar de standaard de facto tot stand kwam en veel meer 
aan het bedrijf zelf te danken.  Uit Huawei/ZTE blijkt derhalve dat de voorgeschiedenis van 
de standaard wel degelijk van belang is. 
 Het vereiste dat de octrooihouder in een vroeg stadium de standaard gebruiker op de 
hoogte moet brengen van het specifieke octrooi en de inbreuk, is ingegeven door het grote 
aantal octrooien dat is aangemeld voor de standaard. Het hof heeft daarmee gepoogd rekening 
te houden met de praktijk van onderhandelingen met een grote hoeveelheid octrooien en 
octrooihouder in dat verband verplichtingen opgelegd, ondanks dat de verwijzing een enkel 
octrooi betrof. Men kan zich echter nog altijd afvragen of de voorschriften van het hof wel 
een bruikbaar recept zijn in de praktijk van licentieonderhandelingen. 
Mogelijke kritiek op het arrest is erin gelegen dat een en ander aanleiding kan geven tot 
nieuwe verwijzingen om relatieve en vage termen op te helderen, zoals bijvoorbeeld de vraag 
wat verstaan moet worden onder vertragingstactieken.
16
 Niet verrassend, aangezien het 
waarschijnlijk onmogelijk is een regel voor te schrijven die in de praktijk past zonder vage 
termen te gebruiken. Zo werd ook in Nederland de in hoofdstuk 6 besproken hoofdregel van 
Plas/Valburg erna in diverse zaken uitgewerkt. In het arrest Huawei/ZTE komt het hof ook 
met de ‘legitimate expectations’ van de licentienemer, zeer vergelijkbaar met de 
verwachtingen volgens de regel van de Hoge Raad volgens CBB/JPO.
17
   
Een ander mogelijk punt van kritiek is dat meer in gegaan had kunnen worden op de 
jurisprudentie van IMS Health, over het weigeren van een licentie, en ITT Promedia, over  het 
oneigenlijk onder druk zetten van onderhandelingen.
18
 Een nadere uitwerking van deze 
jurisprudentie ligt echter buiten de vragen die voorgelegd zijn, waardoor het hof daar geen 
uitspraak over doen. Bovendien is het goed mogelijk dat het hof de opstelling van Huawei te 
ver af gelegen vond van ITT Promedia, aangezien een inbreukvordering bij 
licentieonderhandelingen de balans naar de octrooihouder laat verschuiven, maar niet gezien 
kan worden als doelloos procederen.    
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 J. Philips, 16 juli 2015, ‘Shock ruling by top European Court: enforcing a patent is an abuse of process, except 
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7.8 Conclusie 
Het Hof van Justitie van de EU heeft in de zaak Huawei/ZTE in grote lijnen gekozen voor de 
aanpak van de Europese Commissie. In beginsel betekent dit dat tegen een bereidwillige 
licentienemer voor standaard essentiële octrooien geen inbreukverbod gevorderd mag worden 
als de octrooihouder een FRAND-toezegging gedaan heeft. De mogelijkheid van een 
FRAND-verweer tegen een dergelijke vordering moet de balans aan de onderhandelingstafel 
waarborgen en daarmee de brede beschikbaarheid van standaarden. In OrangeBook Standard 
werd ook reeds een dergelijke waarborg voor de beschikbaarheid van standaarden 
nagestreefd, maar bleek de balans nog teveel in het voordeel van octrooihouders te liggen. De 
octrooihouder kan zijn eigendomsrecht daarmee niet zo absoluut laten gelden als in 
Philips/SK Kassetten wordt voorgestaan. In de context van de jure standaarden, zoals de 
standaarden vastgesteld door ETSI, gaat deze benadering als absoluut eigendomsrecht niet 
langer op.   
Het Hof van Justitie heeft in het arrest gepoogd een praktische handleiding te geven 
voor toekomstige onderhandelingen, door onder andere te vereisen dat licentievoorstellen 
concrete bedragen bevatten. Deze handleiding zou echter aanleiding kunnen geven tot nieuwe 
vragen en verwijzingen. In dit opzicht vertoont het arrest parallellen met de hoofdregel die in 
de Nederlandse jurisprudentie gehanteerd wordt bij het afbreken van onderhandelingen las 
bekend uit Plas/Valburg en CBB/JPO. In deze regel is ook van belang wat partijen over en 
weer in de gegeven omstandigheden mogen verwachten, en werd de regel ook met verdere 
jurisprudentie nader gepreciseerd. Na de uitspraak Huawei/ZTE weet de octrooihouder dat hij 
in ieder geval de inbreukmaker een concreet voorstel moet doen, met specifieke bedragen. De 
inbreukmaker weet dat hij daarop met bekwame spoed zal moeten reageren.  
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8 Conclusie 
 
Beschikbaarheid van gestandaardiseerde technologie 
Een houder van een standaard essentieel octrooi zou een standaard kunnen controleren als het 
octrooi onbeperkt te handhaven zou zijn. Hierdoor zou de beschikbaarheid van 
gestandaardiseerde technologie in het gedrang kunnen komen, vooral voor nieuwe 
marktpartijen. Het systeem van FRAND-voorwaarden dat deze problematiek dient te 
ondervangen voldoet in de praktijk niet volledig. Aan de onderhandelingstafel blijkt de 
standaard essentiële octrooihouder in het voordeel, omdat hij tamelijk risicoloos over kan 
gaan tot het vorderen van een inbreukverbod. Als de gebruiker van de standaard echter als 
onwillige licentienemer aangemerkt wordt als hij licentieonderhandelingen afbreekt, kan hij 
toetreden tot de markt wel vergeten. 
In de ‘smartphone wars’ werd door diverse partijen nadrukkelijk gevraagd om een 
mededingingsrechtelijke oplossing voor dit probleem. In de voorgaande hoofdstukken zijn 
ook andere juridische wegen om de beschikbaarheid van gestandaardiseerde technologie te 
waarborgen aan de orde gekomen. Zo kwam de Nederlandse rechter al tot de conclusie dat het 
vorderen van een inbreukverbod tijdens onderhandelingen misbruik van recht kan betekenen 
(Apple/Samsung). Ook uit Nederlandse rechtspraak is een maatstaf bekend om de balans aan 
de onderhandelingstafel te bewaren, de Plas/Valburg jurisprudentie aangaande schadeplicht 
jegens de wederpartij bij het afbreken van onderhandelingen. Deze maatstaf lijkt ook 
toepasbaar bij licentieonderhandelingen binnen de context van standaarden. De octrooihouder 
wekt door de FRAND-toezegging het vertrouwen dat er een licentie tot stand zal komen en 
kan niet zonder meer onderhandelingen afbreken. Deze maatstaf wordt echter niet gehanteerd 
in standaard gerelateerde octrooizaken.  
Ook in het standaardisatieproces zou het probleem aangepakt kunnen worden, door de 
rol van de standaardisatie instantie te verzwaren. In de praktijk is echter gebleken dat dit op 
bezwaren van bedrijven kan stuiten en verminderde bereidheid tot  deelname aan de jure 
standaardisatie. 
 
Rol voor het mededingingsrecht 
De mededingingsrechtelijke correctie bestaat er uit dat de houder van een standaard essentieel 
octrooi waarvoor een FRAND-toezegging is gedaan, geen inbreukverbod meer zou mogen 
vorderen tegen een bereidwillige licentienemer. Een dergelijke vordering zou  misbruik van 
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een machtspositie zijn, verboden onder artikel 102 VWEU. De licentienemer zou zich tegen 
een dergelijke vordering met een FRAND-verweer moeten kunnen verdedigen. 
Problematisch van deze correctie is dat een octrooi nu eenmaal een verstoring van de 
vrije mededinging met zich mee brengt. Een FRAND-verweer zou de werking van het 
octrooisysteem kunnen aantasten. Bovendien bestaat de vrees dat onbedoeld de onwillige 
licentienemer alle ruimte krijgt inbreuk te maken op standaard essentiële octrooien, zonder 
serieus een licentie na te hoeven streven.  
Gebleken is dat als een visie op het octrooisysteem als utilitair middel om innovatie te 
bevorderen wordt aangehangen, een ingreep eenvoudiger te verantwoorden is dan als een 
octrooi meer als een absoluut eigendomsrecht beschouwd wordt. Ongeacht de aangehangen 
visie op het octrooisysteem echter, zorgen praktische problemen er voor dat de werking van 
de onderliggende mechanismen van het octrooisysteem verslechtert. Hierbij gaat het om 
bijvoorbeeld de hoeveelheid octrooien, de onduidelijke relevantie van veel octrooien, de 
internationale dimensie van onderhandelingen en het verdienmodel van octrooihouders. De 
deur naar misbruik komt open te staan en mededingingsrechtelijke reparatie wordt 
noodzakelijk, omdat andere correcties in de praktijk niet afdoende zijn. Toepassing van  
artikel 102 VWEU, het verbod op misbruik van een machtspositie, overstijgt de individuele 
rechtsgebieden, en kan de verschillende onvolkomenheden van octrooirecht, standaardisatie 
en onderhandelingen in één correctie vangen.  
 
Antwoord op probleemstelling 
Het antwoord op de in de inleiding gestelde vraag is derhalve, ja, het is noodzakelijk de 
handhavingsmogelijkheden van standaard essentiële octrooien te beperken om misbruik van 
een machtspositie door octrooihouders te voorkomen en de beschikbaarheid van standaarden 
te waarborgen.  
Deze noodzaak ontstaat met name omdat andere rechtsmiddelen niet afdoende blijken. 
De mogelijkheid tot een beroep op het mededingingsrecht, bijvoorbeeld in de vorm van een 
FRAND-verweer voor de nationale rechter, is een steun in de rug voor de potentiële 
licentienemer, die de balans aan de onderhandelingstafel herstelt en er voor kan zorgen dat 
FRAND-toezeggingen ook worden nagekomen. 
 
De mededingingsrechtelijke correctie 
In de context van de jure standaarden is door het Hof van Justitie van de EU in de zaak 
Huawei/ZTE vast gesteld dat er inderdaad sprake kan zijn van misbruik van een machtspositie 
 63 
als een standaard essentiële octrooihouder een inbreukverbod vordert van een bereidwillige 
licentienemer. Het hof heeft in deze zaak ook richtlijnen gegeven tot hoever een correctie 
moet gaan. Met inachtneming van deze richtlijnen kan de lijn die de Europese Commissie 
uitzette in de zaken tegen Samsung en Motorola voortgezet worden. 
De Duitse jurisprudentie van OrangeBook Standard, die eveneens beoogde de 
standaardgebruiker een FRAND-verweer te geven, moet aangepast worden omdat daar in de 
onderhandelingen de balans teveel in het voordeel van de octrooihouder ligt. De andere visie 
van de Nederlandse rechter in Philips/SK Kassetten, waarin de octrooihouder in principe zijn 
octrooirecht mag handhaven, lijkt verder af te liggen van Huawei/ZTE. Het Hof van Justitie 
heeft echter in Huawei/ZTE nadrukkelijk vermeld dat het ging om octrooien die aangemeld 
werden bij de standaardisatie organisatie met het doel deze deel te laten uitmaken van de 
standaard, en niet geoordeeld over octrooihouders die technologie tot de facto standaard 
maken.   
Of de balans voldoende hersteld is, zal de praktijk uit moeten wijzen. Het arrest 
Huawei/ZTE bevat enkele termen die niet scherp omlijnd zijn, maar dat is de term FRAND 
ook nog altijd niet. De nationale rechter zou voldoende aanknopingspunten moeten hebben  
om individuele gevallen te beoordelen. Na Huawei/ZTE is in ieder geval veel duidelijker 
geworden wat octrooihouder en potentiële licentienemer van elkaar mogen verwachten bij 
onderhandelingen over een licentie onder FRAND-voorwaarden. Tenslotte moet niet uit het 
oog verloren worden dat de mededingingsrechtelijke correctie er is omdat andere 
rechtsmiddelen niet opgewassen blijken tegen de praktijk.  
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